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RESUMO

Em plena era do conhecimento, ao deflagrar uma verdadeira corrida tecnolégica
entre os varios agentes econdmicos, a propriedade industrial, antes de um
direito de exclusiva, consiste num poderoso instrumento de concorréncia. Esta
faceta da propriedade industrial infelizmente nao foi, até o momento, explorada e
difundida tanto entre a comunidade juridica local quanto pelo empresariado
brasileiro. A primeira preferiu um discurso pautado em forte apelo social (e nem
sempre tecnicamente fundamentado); e o segundo ndo o fez simplesmente
porque lhe faltava a cultura da protecao de seu capital imaterial. Uma analise
simplista e perfunctéria da questdo poderia levar ao entendimento de que a
propriedade industrial e o direito da concorréncia seriam duas areas da ciéncia
juridica completamente antagbnicas e inconciliaveis, interpretacdo esta que
poderia colocar em risco a seguranca juridica de que os agentes econémicos
necessitam para investir em desenvolvimento cientifico e pesquisa tecnolégica.
O objetivo do presente estudo consiste, pois, em discorrer, de forma cientifica,
sobre as relagdes entre direito de propriedade industrial e defesa da
concorréncia. Proceder-se-a, por primeiro, a um estudo da experiéncia
estrangeira e brasileira como campo preparatorio para a analise principioldgica.
Uma vez identificados os principios atinentes aos dois campos do direito,
extraidos da experiéncia estrangeira e brasileira segundo método dedutivo,
investigar-se-80 quais s&o coincidentes ou harménicos e aplicar-se-a a
formulacao tedrica de Robert Alexy aos casos de colisdo, a fim de demonstrar
que a relagdo existente entre ambos €, em verdade, de harmonia e
complementaridade.

Palavras-chave: propriedade intelectual; propriedade industrial; patente; marca;
defesa da concorréncia; direito da concorréncia; antitruste; experiéncias
estrangeira e brasileira; principios; coliséo.



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 INTRODUCAO

1.1 O CHOQUE DO FUTURO

A sociedade p6s-moderna transforma-se dramaticamente. A crise financeira que
assola o continente europeu e remodela o cenario econémico internacional,
ferindo de morte o regime democratico e o Estado de Direito, ao lado de uma
série de revolugdes e conflitos étnicos e sociais em paises de maioria
mucgulmana conhecidos como “primavera arabe”, da intolerancia religiosa,
corrida armamentista, problema da seguranga alimentar ante a explosao
demografica em nagbes em desenvolvimento que ajudam a compor 0s mais de 7
bilhdes de seres humanos que habitam o planeta, envelhecimento das nacoes
desenvolvidas, imposi¢cdo da sustentabilidade como condi¢do imperiosa para o
crescimento econémico, protecdo da biodiversidade e aquecimento global,
extraordinaria velocidade na transmissdo da informagdo e convergéncia
tecnolégica sdo apenas alguns dos fendmenos que trazem enormes desafios a
todos os atores sociais e, no campo do direito, tornam as relagdes juridicas
incrivelmente mais complexas e dindmicas, que, a seu turno, passam a reclamar

um regramento juridico mais versatil, em constante adaptacao.

Por sua vez, o sistema juridico (faz-se aqui breve referéncia a teoria dos
sistemas, do socidlogo alemao Niklas Luhmann) ndo consegue responder as

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

da ciéncia juridica nos dias atuais.

Conforme destacava, ha mais de quarenta anos, o futurista norte-americano
Alvin Tofler', ao dividir os dltimos 50.000 anos de existéncia do homem em
geracOes de aproximadamente 62 dois anos cada uma, chega-se a algo em
torno de 800 geracdes. Entre essas, nada menos que 650 foram transcorridas
nas cavernas, € apenas as Uultimas setenta lograram alguma forma de
comunicacao efetiva entre si, gracas ao advento da escrita. Nas ultimas seis
geragdes, massas de individuos chegaram a ter acesso a palavra escrita; nas
ultimas quatro, foi possivel medir o tempo com precisdo; e somente nas ultimas

duas, fez-se uso de algum motor elétrico.

O referido autor apresenta, ainda, outro fato deveras curioso?: no ano de 6.000
a.C., o transporte mais rapido disponivel para o homem atravessar longas
distancias era a caravana de camelos, que se movimentava a uma velocidade
média de 12 quildbmetros por hora. Por volta de 1.600 a.C., quando se inventou a
carroca, a velocidade alcangou 30 quilémetros por hora. Somente em 1880, o
homem, mediante a criacdo da locomotiva, bateu os 160 quildbmetros por hora.
Embora a espécie humana tenha levado milhdes de anos para atingir esse
recorde, foram necessarios breves 58 anos para quadruplica-lo (por volta de

1938, os avides atingiram 650 quilémetros por hora) e num piscar de olhos de

' TOFLER, Alvin. O choque do futuro. Rio de Janeiro: Record, 1970, p. 25.
2 1dem, p. 34.
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duas décadas para dobrar novamente esse limite. Nos ultimos sessenta anos, o0s
foguetes romperam a barreira do som (1.171,4 km/h), chegando a velocidades
supersonicas de 6.500 quildmetros por hora, enquanto homens em capsulas
espaciais circundavam a Terra a cerca de 30.000 quilémetros por hora. Afirma,
ainda, o referido autor, que, ao examinar as distancias percorridas, as altitudes
alcancadas, os minerais extraidos ou o poder explosivo atingido, a mesma

tendéncia de aceleracao se evidencia. E complementa: “a razao de tudo isso é

que a tecnologia se alimenta de si mesma’™.

Foi o futurista norte-americano quem primeiro cunhou a expressao “choque do
futuro” para designar os sentimentos de tensao e desorientacdo produzidos no
seio do ambiente, que sofre a mais célere mutacao a que a humanidade ja se viu

submetida, algo s6 comparavel a evolugéo do barbarismo para a civilizagao.

Alvin Tofler propde um interessante exercicio que se aplica igualmente nos dias
atuais:

tire um individuo de sua propria cultura e coloque-o de repente num
ambiente totalmente diferente do seu proprio, com um conjunto diverso
de pistas para reagir — diferentes concepcdes de tempo, espaco,
trabalho, amor, religido, sexo e tudo mais — e em seguida retire dele
qualquer esperanga de retorno a uma paisagem social mais familiar, e
o deslocamento que ele sofrera sera, sem dlvida, muito grave. E mais,
se essa nova cultura esta, ela mesma, em constante torvelinho, e se —
pior ainda — seus valores se encontram em incessante mudanga, o
tempo de desorientagdo sera ainda mais intensificado. Recebendo um
ndmero muito reduzido de pistas sobre o tipo de comportamento que é
racional debaixo de circunstancias radicalmente novas, a vitima pode
muito 4bem vir a se tornar um problema para si mesma e para os
outros”™.

® TOFLER, Alvin. Op cit. p. 35.
* Idem, p. 23.
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Como resultado desse ritmo frenético de mudancas sociais em evidente
descompasso com o direito, pode-se estar testemunhando uma confuséo
generalizada de conceitos juridicos tradicionais. A nocao essencial de lei,
enquanto ato normativo geral e abstrato em oposicao a figura classica de ato
judicial, como ato especifico e concreto, ndo mais se aplica como outrora. Atos
judiciais cada vez mais gerais e abstratos (o que dizer das sumulas vinculantes)
e leis cada vez mais voltadas a casuistica tornam-se comuns. A classica
dicotomia entre direito publico e privado, cada vez mais, perde sentido; e até
mesmo a classica teoria da separacdo dos poderes de Montesquieu —
consagrada pela maioria dos Estados Democraticos de Direito — parece estar em
crise. Agéncias reguladoras, enquanto autarquias federais, inovam
manifestamente na ordem juridica; e “supertribunais judiciarios” ditam

claramente o que € oportuno e conveniente para a Administragéo Publica.

1.2 CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVA

No que se refere as relacdes entre direito da propriedade industrial e defesa da
concorréncia, a nitida mudanca de paradigmas também nao é diferente. Em
carater propedéutico, ndo ha como deixar de reconhecer que o debate acerca da
propriedade industrial no Brasil vem quase sempre acompanhado de forte apelo

social, quando nao contraditoriamente ideoldgico ou puramente emocional.
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Algumas causas podem ser identificadas para justificar tal fenémeno; entre elas
a falta de uma cultura de apropriacao dos resultados de pesquisa e protecao da
propriedade industrial entre o empresariado brasileiro, marcada geralmente por
uma visdo nao sustentavel de lucro imediato e uma politica industrial por parte
do Governo que, até desdobramentos em contrario ocorridos na Ultima década’®,
nao estimulava a producédo de tecnologia nacional e, portanto, ndo encontrava
razbes para fazer da propriedade industrial uma mola propulsora do
desenvolvimento do pais. Sem bases solidas no campo fatico (desenvolvimento
de tecnologia nacional), o discurso em prol da protecdo da propriedade

intelectual era vazio e nao fazia muito sentido.

Isso se deu, como explica Fabiola Bueno, porque:

aliado ao viés nacionalista existente na época, havia um forte carater
protecionista na politica industrial da época, o que colocava os
empresarios nacionais em uma posicao confortavel, pois nao tinham de
enfrentar a competente concorréncia 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 paises de origem. Pode-se somar a esta
politica protecionista o proprio processo de industrializacdo do pais,
tardia e incompleta, que gerou efeitos perversos ao longo do tempo: o
fato de nao haver desenvolvimento tecnoldégico nas empresas
existentes em territério nacional, que ficavam a espera do que fosse
desenvolvido no exterior para posterior e simplesmente adquirir a nova
tecnologia, acabou por aprofundar o fosso tecnolégico existente entre o
Brasil e os paises desenvolvidos®.

*A guisa de exemplificacéo, vale citar a Lei n 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispde
sobre incentivos a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo e a Lei
n®. 11.196, de 21 de novembro de 2005, amplamente conhecida como “Lei do Bem”, que prevé a
concessao de beneficios fiscais aos agentes econémicos produtores de inovagéo.

® BUENO, Fabiola M. Spiandorello. A Propriedade industrial como fator de desenvolvimento
econdmico. In: Revista da ABPI. N°. 80. Jan/fev de 2006, p. 33.
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A ameaca do protecionismo exacerbado volta a assombrar ndo apenas a politica
governamental brasileira’, mas também a de outros paises da América Latina,
em particular dos vizinhos portenhos. E interessante notar o efeito
flagrantemente paradoxal produzido pela crise econ6mica ora instalada: a
economia mundial elegeu deliberadamente a globalizacdo e a abertura do
comércio internacional como objetivos a ser perseguidos e que hoje constituem
uma viva realidade; como resultado, diversas economias estao a adotar medidas
protecionistas agressivas, expressas ou veladas — tipicamente barreiras a
importacdo —, com vista a equilibrar a balanca comercial e proteger a producéo

industrial doméstica da competicédo internacional.

Agora que o Brasil, em plena era do conhecimento®, se prepara para se alcar a
¢~ . . 19 ;o .
posicao de sexta economia mundial® e pretende, dentro desse cenério, deixar a
condicdo de mero fornecedor de commodities para se transformar em polo
produtor e exportador de recursos humanos qualificados e tecnologia com valor

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

" Como exemplo de medida protecionista, cite-se a Lei n°. 12.349, de 15 de dezembro de 2010,
que alterou a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. De constitucionalidade duvidosa, este
diploma legal garante margem de preferéncia, nos processos licitatérios, em favor de produtos
fabricados no territério nacional de acordo com o processo produtivo basico ou com as regras de
origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal.

8 Segundo Ladislau Dowbor, “a mudanga das tecnologias da informagédo e da comunicagao e a
generalizacdo de processos produtivos mais intensivos em conhecimento estdo reduzindo o
peso relativo dos insumos materiais que outrora constituiam o fator principal da producao” In:
DOWBOR, Ladislau. A economia do conhecimento. In: Democracia Econémica. Disponivel em
<http://dowbor.org>. Acesso em 2.10.2011.

9 Segundo o Jornal Folha de Sdo Paulo (Dinheiro), 30.10.2011, gragas a crise internacional,
segundo projecdo do Fundo Monetéario Internacional e das consultorias EIU (Economist
Intelligence Unit) e BMI (Business Monitor International), o Produto Interno Bruto — PIB brasileiro
medido em délares americanos deve alcangar US$ 2, 44 trilhdes e superar o PIB do Reino
Unido, estimado em US$ 2,41 trilhdes. Ainda segundo o Jornal, até o final da década corrente, o
PIB brasileiro sera maior do que o de qualquer pais europeu, ultrapassando a alema em 2020.
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oportuna que nunca. Ressente-se, a propoésito, da falta de literatura

especializada em lingua portuguesa a respeito do assunto.

O desafio tornou-se ainda maior tendo em vista que, apd6s sete anos de
tramitacdo no Congresso Nacional, as vésperas da conclusdo deste estudo,
precisamente em 31 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei n®. 12.529, que
reestrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC) e introduz
alteraces significativas no regime antitruste sob a égide da Lei n°. 8.884, de 11
de junho de 1994, mormente no que se refere ao controle de atos de
concentragdes, mas, como se vera adiante, também no que tange a atuagao das
autoridades brasileiras de defesa da concorréncia em relagdo ao exercicio de

direitos de propriedade industrial.

Nao obstante, na ultima década, tenha logrado obter conquistas importantes
como o controle da inflacdo e distribuicdo de renda mais equanime com a
ampliagdo da classe média e a despeito da incomparavel riqueza de recursos
naturais, o Brasil se debate entre a escassez de inovacdo e a abdicacdo
injustificavel da protecdo do capital intelectual, além do fato de uma patente

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

Enquanto, nesse interim, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 158%,
superando a marca de R$ 3 trilhdes, e levou o pais a representar 2,7% da

economia mundial, o Brasil representa irrisérios 0,32% dos pedidos
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internacionais de patentes. Apenas a titulo de comparagéo, vale mencionar que
a China, entre 2000 e 2009, viu o PIB alcancar US$ 4,98 bilhdes e, no mesmo
periodo, aumentou a participacdo de 0,84% para 7,3% entre 0s maiores
detentores de patentes. A Coreia do Sul, por sua vez, apresentou crescimento
econdmico de 56% e atualmente detém 5,7% de participacdo no cenario

internacional de patentes®.

Nao ha como deixar de constatar que a deficiéncia da educacao no Brasil tenha
levado a constatacdo de que cerca de 60% de toda a producdo cientifica
nacional seja publicada unicamente em lingua portuguesa, fato que prejudica
sobremaneira a visibilidade internacional da pesquisa brasileira, além da falta de
competitividade das universidades nacionais na contratagdo de professores e
cientistas estrangeiros, tendo em vista a baixa remuneracdo ofertada'’.
Ademais, o indice de evasdo em cursos universitarios em carreiras basicas de

tecnologia é de estarrecedores 87%'2.

De outra parte, é também verdade que o Brasil e, particularmente, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPIl) vém adotando medidas efetivas para
reverter esse panorama, com o Governo Federal envidando esforgos no sentido
de atender a demanda crescente por maior celeridade e qualidade na concessao

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

'% Folha de S&o Paulo (Mercado). 2.1.2011.
" |dem (Cotidiano). 6.10.2011.
'? |dem (Dinheiro). 19.10.2011.
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numero de examinadores de patentes mais que dobrou, passando de 112 para

273, conforme o Grafico 1, abaixo'.
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Gréfico 1 — Evolugdo do numero de examinadores de patentes
Fonte: INPI (2011)™

Observa-se também que, no mesmo periodo, 0 numero de exames técnicos
realizados pelo INPI saltou de 9.643 para 16.878, como se vé no Gréfico 2, a
seguir.'
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Gréfico 2 — Numero de exames técnicos realizado pelo INPI (por ano)
Fonte: INPI (2011)®

' INPI. Boletim estatistico de patentes. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponivel
em <www.inpi.gov.br>. Acesso em 1.9.2011.

" |dem.

> |dem.
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O numero de patentes concedidas igualmente experimentou significativo

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

acordo com o Gréfico 3, abaixo.'”
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Grafico 3 — Numero de patentes concedidas (1990-2007)
Fonte: INPI (2011)"®

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

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

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

2010, periodo em que a Europa e o Japéao tiveram declinio de 35% e 25%,

respectivamente’®. Embora essa tendéncia seja natural e ndo parega querer

dizer necessariamente que houve melhora no potencial inovador das empresas

brasileiras — vez que, quanto maior a visibilidade e a expressdo econdémica do

Brasil em ambito internacional, maior também devera ser o interesse das

empresas multinacionais em proteger o capital intelectual neste mercado —, ndo

'® INPI. Op. Cit. 2011

7 |dem.

'® |dem.

"% Folha de Sao Paulo, 6.3.2012 (Ciéncia), C13.
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h&a como desprezar a clara indicagdo de que o pais inicia a caminhada para

assumir um novo papel global em termos de inovacgao.

Outrossim, cumpre mencionar que, conforme o sistema de classificacao
publicado pelo Institut Européen d'Administration des Affaires (Insead), o
Instituto Europeu de Administracao de Negdcios — uma das principais escolas de
negocios da Europa —, em parceria com a Organizacao Mundial da Propriedade
Intelectual (Ompi), o Brasil subiu 21 posi¢cdes em termos de inovagdao em 2011,
embora houvesse despencado dezoito posicdes no mesmo sistema de
classificagdo em 2010. O pais passou de quinquagésimo em 2009 para 68° em

2010 e para 47°em 2011, superando Russia, india e Argentina®.

Em boa hora também veio a noticia de que, em 28 de setembro de 2011, o INPI
firmou em Genebra, na Suica, um acordo de cooperacao técnica com a Ompi e
com a Agéncia Brasileira de Cooperacao Técnica (ABC-MRE), objetivando a
promocao da propriedade intelectual. O acordo de cooperacdo técnica tera
vigéncia de 48 meses e visa a obtencdo de competéncias para utilizacdo mais
adequada dos procedimentos técnicos e administrativos em vigor, além da
implantacdo de condi¢cées para maior difusdo e entendimento da cultura da

propriedade intelectual pela sociedade civil®'.

% INOVACAO TECNOLOGICA. Disponivel em <www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em
2.9.2011.
2" INPI. Op. cit. 2011.
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Espera-se, pois, que, além dessas medidas administrativas objetivando a
aceleracdo da producao e protecao da capital imaterial nacional, desperte no
empresariado brasileiro, assim como nas universidades e na comunidade
cientifica, maior conscientizacdo a respeito da importdncia do sistema de
propriedade industrial a fim de que o pais deixe de ser visto apenas como mero
exportador de matéria-prima e se firme na figura de protagonista no comércio
internacional, mediante o uso sustentavel da rica biodiversidade e efetivamente

agregando valor aos diversos sistemas produtivos.

Nesse sentido, além da propriedade industrial como aparato legal que sustenta a
inovacdo, afigura-se indispensavel que tanto a legislacdo de defesa da
concorréncia quanto a atuagao das autoridades antitruste para sua aplicagéo na
concretude estejam devidamente alinhadas com a utilizagdo das ferramentas
disponibilizadas pelo direito de propriedade industrial em prol da inovacgao,
sobretudo quando a utilizagdo do direito da concorréncia possa tender a
desvirtuar-se para converter-se em mero mecanismo barateador de pregos ou
forma implicita de protecionismo, que, na pratica, sé desestimulam o
investimento no pais e prejudicam a empregabilidade da mao-de-obra nacional.
Com efeito, de nada adianta aos agentes econbémicos que efetivamente
investem em pesquisa cientifica e desenvolvimento tecnoldgico dispor de um
arcabouco legislativo moderno, sélido e coeso de protecdo da propriedade
industrial se tais direitos ndo puderem ser plenamente exercidos, em razao de

restricobes injustificadamente impostas pelas autoridades de defesa da
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concorréncia, que, na pratica, terminariam por esvaziar os mecanismos de

protecao da propriedade industrial.

Nao se estd a defender que o sistema de protecdo da propriedade industrial
deva ser imune ao controle antitruste, tampouco que condutas exclusionarias
manifestamente abusivas ndo devam ser coibidas pelas autoridades de defesa
da concorréncia. Ao contrario, acredita-se que os agentes econémicos precisam
de seguranca juridica para investir em inovacao; e, a par dos mecanismos
proprios do direito da propriedade industrial, o direito da concorréncia também

desempenha papel extremamente relevante nesse sentido.

No que se refere especificamente as relagbes entre direito da propriedade
industrial e direito da concorréncia, tendo em vista que, de um lado, a esséncia
de qualquer direito de propriedade industrial reside na exclusividade de
exploracdo comercial de seu objeto e, por outro lado, o direito da concorréncia
encontra fundamento maior na livre concorréncia, uma anadlise apressada e
perfunctoria da questao levaria a conclusao inveridica de que tais searas do

direito sdo intrinsecamente inconciliaveis.

Claro € o exemplo apresentado por Gustavo Ghidini a respeito do alegado
antagonismo entre propriedade industrial e defesa da concorréncia (embora, ao

final, ele préprio reconheca que as duas areas da ciéncia juridica sejam
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“dialeticamente entrelacadas”). Para o jurista italiano, supostamente em

oposicao a propriedade industrial:

o direito antitruste é feito de regras tipicamente direcionadas a
empresas (privadas e publicas, operando tanto como iure privatorum
quanto como com base em direitos exclusivos ou especiais) € que tém
como objetivo assegurar, em primeiro lugar, que a existéncia de
mercados que apresentem um pluralismo efetivo de fornecedores — e
que, portanto, permitam aos consumidores possibilidade de escolha
reais e verdadeiras (e nao meramente potenciais) — nao sejam
substancialmente ameacgadas seja por acordos que restrinjam a
concorréncia, seja por concentragdes excessivas.?

Entretanto, felizmente a ideia de oposicdo vem sendo cada vez mais
reconhecida como simplista e equivocada®®, dando lugar a uma nova
interpretagdo, segundo a qual “as duas é&reas do direito compartiiham os
mesmos objetivos basicos no sentido de promover o bem-estar do consumidor e
a alocacao eficiente de recursos”, assumindo como premissa que “inovagao
constitui um componente oficial e dindmico de uma economia de mercado aberta

e competitiva™®.

A modernizacdo no entendimento acerca das relagdes entre propriedade
industrial e defesa da concorréncia se faz sentir acentuadamente no direito
norte-americano, bem espelhado no documento intitulado “Aplicagao antitruste e
direitos de propriedade intelectual: promovendo inovacdo e concorréncia”,

consoante o qual:

2 GHIDINI, Gustavo. /nnovation, competition and consumer welfare in intellectual property law.
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010. P.10

2 WHISH, Richard. Competition Law. 62 ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p.758.

24 Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements;
traducao livre.
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nas Ultimas décadas, as autoridades de defesa da concorréncia e os
Tribunais tém reconhecido que a propriedade intelectual e o direito
antitruste compartilham o0s mesmos objetivos fundamentais de
aumentar o bem-estar do consumidor e promover a inovagdo. Este
reconhecimento sinalizou uma mudanga significativa da visdo que
prevaleceu no inicio do século XX, quando os objetivos do direito
antitruste e o direito de propriedade intelectual eram vistos como
incompativeis: a concessdo de exclusividade pelo direito da
propriedade intelectual era visto como criadora de um monopdlio que
contrariava o ataque do direito antitruste contra o poder de mercado.
Esta generalizagdo estd relegada ao passado. O entendimento
moderno das duas disciplinas é que o direito da propriedade intelectual
e a defesa da concorréncia trabalham em conjunto para trazer novas e
melhores tecnologias, produtos e servigos para os consumidores, a
precos mais baixos.?

Naturalmente, ha posigcdes em contrério, e é exatamente esse debate que gerou
o interesse pela pesquisa que motivou o presente estudo. A guisa de
exemplificagao, vale transcrever trecho do documento resultante do Congresso
Global sobre Propriedade Intelectual e Interesse Publico 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 paises, intitulado
“Declaracéo de Washington sobre Propriedade Intelectual e Interesse Publico”,
extraido do subitem cujo titulo é “Colocando a Propriedade Intelectual no seu

lugar” e que, obviamente, ja traz em si uma inegavel carga ideoldgica:

Sistemas de propriedade intelectual sao criados para servir valores
humanos e devem ser feitos para este fim. A expansao dos direitos e
mecanismos de propriedade intelectual podem conflitar com principios
juridicos que expressam e salvaguardam esses valores, incluindo os
direitos humanos, a protecao do consumidor, a concorréncia e o direito
a privacidade. Essas leis estabelecem o contexto no qual os direitos de
propriedade intelectual devem ser redigidos, interpretados e aplicados.
Em particular, deveriamos agir no sentido de (...) utilizar todo o
arcabouco regulatério disponivel para controlar abusos de direitos de
propriedade intelectual, inclusive mecanismos que protegem o
consumidor, o controle de preco excessivo, a prevengado a condutas
anticompetitivas, a regulacédo de licengas e termos contratuais e acesso
amplo a esses mecanismos.

% «pntitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and
Competition”. Tradugéo livre.

% WHISH, Richard. Competition law. 62 ed. Oxford: Oxford University Press; 2009. Disponivel em
<http:/infojustice.org/wp-content/uploads/2011/09/Washington-Declaration-Print.pdf>. Acesso em
12.9.2011.
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Nao se pretende, com o presente estudo, atingir uma verdade absoluta com
relacdo ao tema que se propde analisar. Tem-se ciéncia e convicgao de que é
apenas uma abordagem entre uma infinidade de outras possiveis. Sem
menosprezar a importancia da documentacdo como recurso fundamental na
formacao e sistematizacdo do conhecimento humano, a comunidade cientifica
brasileira ndo mais necessita de trabalhos académicos que se limitem a
meramente agrupar um numero extraordindario de informagbes. Elas ja se
encontram suficientemente disponiveis, € o cérebro humano ndo mais faz ante a
internet que arquiva-los e compila-los. No novo papel que o Brasil espera
desempenhar e que o mundo espera que o Brasil desempenhe, a Academia esté
a demandar atividade pensadora, reflexiva, criativa e inovadora. Acredita-se que
o estabelecimento da verdade progrida com as reflexdes. Afinal, como, em 1975,
jd anunciava o filésofo brasileiro Antdnio Joaquim Severino, “a aprendizagem

universitaria pode ser resumida num Unico objetivo: aprender a pensar’’.

N&ao se tem, ainda, a va pretensao de tratar exaustivamente o tema das relagoes
entre propriedade industrial e defesa da concorréncia, vez que infinitos ambos os
campos do saber juridico. Tampouco o estudo se cinge a meramente transcrever
pensamentos de juristas que anteriormente se debrugcaram sobre o tema como
numa grande colcha de retalhos. Ao contrario, buscou-se uma analise critica e
axioldgica da questao, que espelhe a realidade de forma técnica e imparcial e

que contribua para o desenvolvimento desse intrincado dilema que assola os

# SEVERINO, Anténio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico: diretrizes para o trabalho
didatico-cientifico na universidade. 2. ed. Sao 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 a crenca de
que temas juridicos ainda podem ser abordados tecnicamente, de forma
cientifica, no ambito da dogmatica juridica, ndo em funcdo da aplicacdo do
direito pelo direito — posto que este existe, em ultima instancia, para servir a
sociedade —, mas porque nao se encontram solucdes juridicas mediante
instrumentos nado juridicos, baseadas em argumentos pseudossociais que
carecem de fundamentagdo, geralmente marcados por interesses econémicos
(opostos aos dos detentores de direitos de propriedade industrial) nao

expressamente revelados.

1.3 DELIMITACAO DO TEMA E METODOLOGIA

O presente estudo nao abordara meramente a questao relativa a possibilidade,
em tese, da aplicacdo do direito antitruste a casos praticos envolvendo
propriedade industrial. Em que pese praticamente nao haver na literatura juridica
brasileira estudos a respeito, seja porque a questao ja foi largamente debatida e
se encontra superada em diversas jurisdigcdes, seja porque no atual estagio da

dogmatica juridica tal questdo pareca anacrénica, entende-se que a resposta
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seja obviamente positiva. Seria quase como, nos dias atuais, questionar o direito

da mulher ao sufragio universal.

Quanto a delimitacdo do tema, cabe destacar que nao 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 juridico patrio, a luz do direito civil. A
proposito, a variedade de institutos juridicos do direito da propriedade industrial
ja se revelou um dos maiores desafios encontrados para a condugdo desta
pesquisa, pois todos eles — cada qual com mecanismos caracteristicos e sistema
organico préprio — podem ser estudados pela perspectiva do direito antitruste,
eis que todos, por exceléncia, produzem efeitos nas relagbes de concorréncia.
De qualquer forma, ndo se restringiu ainda mais o escopo deste estudo em prol
da unidade que os agrega e também para que a delimitacdo demasiada do tema

nao lhe maculasse a utilidade pratica.

Apds as primeiras linhas introdutérias, discorrer-se-a, por primeiro, sobre a
experiéncia alienigena do tema em sistemas juridicos tanto de common-law
como de tradicdo romano-germanica, a fim de identificar, nessas duas familias,
quais principios de direito de propriedade industrial e direito antitruste guiaram a
atuacao das autoridades antitruste de defesa da concorréncia e o entendimento
dos demais operadores do direito e do Poder Legislativo em matéria de

propriedade industrial em relacdo a defesa da concorréncia e também por se
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acreditar que, num mundo globalizado, profundamente marcado pelo dinamismo
do comércio internacional e no qual as relagdes juridicas entre os diversos
agentes econémicos se dao sem fronteiras, qualquer estudo sobre a questao

que prescinda da analise da experiéncia estrangeira restara incompleto.

Ademais, em que pese o principio da territorialidade vigente no direito de
patentes®® — segundo o qual patentes s6 produzem efeito na jurisdicdo em que
foram concedidas —, considera-se que a propriedade industrial €, por exceléncia,
uma area do direito extremamente internacionalizada. Tanto que a Convencao
da Unido de Paris, assinada em 1883 e em vigor até hoje, na versdao de
Estocolmo de 1967, instituiu o assim chamado Sistema Internacional de
Propriedade Industrial como primeira tentativa de harmonizacdo dos diversos

ordenamentos juridicos em matéria de propriedade industrial.

InUmeros exemplos poderiam ser trazidos a colagédo a fim de ilustrar o carater
internacional do direito de propriedade industrial. Entre eles, vale citar a notéria
conveniéncia de uma gestao global e centralizada do portfélio de marcas nos
diversos paises, por parte dos agentes econémicos com atuagao transacional
(uma marca disponivel em um pais pode ndo estar em outro e, dependendo da

expressao do pais em que ela nao estiver disponivel, a utilizagdo de uma unica

2 Principio consagrado na Convengéao da Unido de Paris (“CUP”), vigente no Brasil por meio do
Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975, que estabelece que a protegao conferida pelo Estado
pela patente ou desenho industrial tem validade somente dentro dos limites territoriais do pais
que concede a protecdo. Neste sentido, narra o artigo 4 bis, inciso |, da CUP: “as patentes
requeridas nos diferentes paises da Unido serdo independentes das patentes obtidas para a
mesma invengao nos outros paises, membros ou nao da Unido.
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marca global pode restar prejudicada) e o fato de que, se determinada patente
for anulada em um dado pais por auséncia de novidade, inevitavelmente as
patentes correspondentes a patente anulanda em outros paises também estarao

sujeitas a anulacao pelo mesmo motivo.

Em outras palavras, qualquer intercorréncia relativa a uma marca ou patente em
determinado pais pode impactar seriamente a mesma marca ou patente
correspondente em outras jurisdicoes. Nao é a toa que, como destaca Denis
Borges Barbosa, “sera no ambito da Propriedade Intelectual e, em particular, da
Propriedade Industrial, possivelmente, onde se da com mais frequéncia em

nosso Direito a aplicacdo direta de normas internacionais”?®.

O mesmo fendmeno certamente se verifica com o direito da concorréncia, tendo
em vista o aquecimento do comércio internacional, a sofisticagdo e a
intensificacdo de negb6cios em ambito internacional. Condutas cartelizadas que
produzem efeitos globais e atos de concentracao entre dois agentes econémicos
com atuacdo em mais de uma jurisdicdo soberana em busca de eficiéncias sao

dois claros exemplos da dimensao internacional do direito antitruste.

Neste ponto, como destaca Natalia Oliveira Félix, “na atual economia mundial, é
dificil imaginar uma politica antitruste internacional efetiva que nao leve em

consideracdo os eventos, operacbes e agentes que se situam além das

# BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. 22 ed. p. 75. Disponivel
em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. 03.02.2012a.
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fronteiras do pais de execucdo™’. Na mesma direcdo é a licdo de Richard

Whish, para quem as:

economias controladas pelo Estado passaram a ficar expostas a
principios de mercado, monopdlios legais foram reduzidos ou
completamente eliminados, mercados domésticos tém estado cada vez
mais abertos ao comércio e investimento internacional. A Organizagao
Mundial do Comércio exerce um papel central na promogao do
comércio internacional. Esses desenvolvimentos apresentam desafios
significativos para o direito da concorréncia. Os efeitos econémicos dos
cartéis e comportamento anticompetitivo por parte de empresas com
poder de mercado e das fusdes nao se restringem as fronteiras
internacionais.”’

Tal dimensao transnacional estd a demandar atuacao cooperativa e coordenada
entre as autoridades de defesa da concorréncia nas diversas jurisdicdes, o0 que
resultou na celebragcdo de varios acordos de cooperacao internacional bilaterais
e multilaterais. Como exemplos de iniciativas que visam a cooperacao
internacional em matéria de defesa da concorréncia, vale citar o Conjunto de
Principios Equitativos Mutuamente Acordados e Regras para o Controle de
Praticas Comerciais Restritivas, adotado em 1980 pela Conferéncia das Nagdes
Unidas em Comércio e Desenvolvimento (Unctad); a Recomendacao Revisada
sobre Cooperacéo entre Estados Membros e Praticas Comerciais Restritivas que
Afetam o Comércio Internacional, publicada pela Organizagdo de
Desenvolvimento e Cooperagdo Econdmica (OECD) em 1995, substituindo a
Recomendacao anterior de 1986; e o Relatério Final do Comité Consultivo de

Politica de Concorréncia Internacional para o Advogado-Geral dos Estados

% FELIX, Natalia Oliveira. Operagdes internacionais e a Teoria dos Efeitos. In: Concentracao de
empresas no direito antitruste brasileiro: teoria e pratica dos atos de concentragdo. Org.:
GILBERTO, André Marques; CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, Juliana Giradelli. Sao
Paulo: Singular, 2011.

¥ 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 a “iniciativa concorrencial global”, expressamente
recomenda que as autoridades de defesa da concorréncia norte-americanas
dialoguem e aprofundem o escopo de colaboracdo entre agéncias e governos
interessados em criar um novo foro, no qual ideias e experiéncias possam ser
trocadas a fim de encontrar solugbes a problemas concorrenciais comuns

enfrentados nas diversas jurisdigcdes.

Outrossim, a analise da experiéncia estrangeira constitui instrumento classico
tipicamente empregado nas investigacoes relativas a histéria, filosofia ou teoria
do direito.®® Na&o constitui objeto deste trabalho o estudo comparado
relativamente as relagdes entre propriedade industrial e direito da concorréncia.
Todavia, como se pretende conduzir uma analise principiolégica das relagdes
entre direito da propriedade industrial e direito da concorréncia, atingindo a
esséncia, a natureza primaria, o fator motivador, a prépria razdo de ser dessas
duas é&reas da ciéncia juridica, € inconteste a oportunidade da anadlise da
experiéncia estrangeira como campo preparatério para a investigacao axiolégica.
Adotar-se-4, pois, nesse tocante, o ensinamento do jurista alemao Josef Esser,

no sentido de que:

somente uma sec¢do horizontal através dos sistemas de diversas
familias juridicas permite saber se um principio possui significagao
universal ou somente particular, enquanto seu papel especifico num
determinado regime positivo ha que se mostrar por meio de uma secéo
vertical praticada ao longo do processo de formagéo do direito.*®

% DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporaneo. Trad. Herminio A. Carvalho. 3
ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1996.

% ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboracién jurisprudencial dei derecho privado.
Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1961.
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E, como o préprio Josef Esser adverte, “mesmo sendo distintos os principios
estruturais em que se baseia uma construgdo nacional, as instituicbes
singulares, ainda que sendo relativamente diferentes, podem ter sido motivadas

pelo mesmo pensamento juridico”.®*

Vale observar que o autor alemdo ressalta a importdncia da andlise da
experiéncia estrangeira para solugcao do problema da diferenciacdo entre norma
e principio, segundo a elaboragéo jurisprudencial do direito privado®. Mutatis
mutandis, aqui se valera deste estudo para a identificacdo dos principios que
regem tanto o direito da propriedade industrial quanto o direito da concorréncia,

conforme método cientifico indicado abaixo.

Ademais, como cada jurisdicao enfatiza determinado aspecto ou instituto juridico
do direito da propriedade industrial em relacao ao direito da concorréncia (como,
por exemplo, a importagéo paralela em relagcdo ao direito antitruste japonés ou a
recusa em licenciar direitos de propriedade industrial no direito da concorréncia
australiano), aproveitar-se-a a oportunidade para abordar tais aspectos ou

institutos nos proprios capitulos que deles tratarem.

Ato continuo, discorrer-se-a acerca da experiéncia brasileira, por meio de uma
abordagem casuistica e doutrinaria sobre como as autoridades de defesa da

concorréncia, os tribunais, o Poder Legislativo e os operadores do direito estao

% |dem.
% |dem.
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entendendo as relagdes entre direito de propriedade industrial e defesa da
concorréncia. O estudo da experiéncia patria é particularmente instigante porque
apenas recentemente os dois ramos do saber juridico passaram a ter expressao
individualmente considerados na comunidade juridica local e suas relagdes eram
antes relegadas a (escassos) estudos académicos. Hoje a realidade mudou; e,

como se vera, a casuistica brasileira ja apresenta contribuicdo ao tema.

Ao se analisar a experiéncia estrangeira e brasileira acerca do tema, buscar-se-
ao, pois, reunir elementos cientificos que permitam concluir se determinado
instituto juridico possui ou nao significagdo universal e se pode, portanto, ser

considerado como principio de um e outro campo do direito.

Para a identificagdo dos principios da propriedade industrial e do direito da
concorréncia, valer-se-a do método cientifico dedutivo, do modelo axiomatico
proposto por Aristételes como método cientifico ideal, utilizando-se o seguinte

esquema, conforme o Quadro 1%

Premissa As normas imediatamente finalisticas®’ verificadas nas familias juridicas de
maior common law e de tradicdo romano-germanica no campo da propriedade industrial
(ou direito da concorréncia) constituem principios do direito da propriedade
industrial (ou direito da concorréncia).

Premissa A norma imediatamente finalistica A foi identificada no campo da propriedade
menor industrial (ou direito da concorréncia) nas familias juridicas de common law e de
tradicdo romano-germanica.

Conclusdao | A norma imediatamente finalistica A € um principio do direito da propriedade
industrial (ou direito da concorréncia).

Quadro 1 — Modelo axioméatico-dedutivo

% MOLWICK. Molwickpedia. Disponivel em <http://www.molwick.com/pt/livros/z541-livros-
metodos-cientificos.pdf>. Acesso em 22.2.2012. )

% Na licdo de Humberto Avila, “os principios sdo normas imediatamente finalisticas”. AVILA,
Humberto. Teoria dos Principios — da definicdo a aplicagdo dos principios juridicos. 11. ed. Sao
Paulo: Malheiros, 2010.
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Como todo raciocinio dedutivo, tem-se ciéncia de que a veracidade das
conclusdes persiste apenas enquanto ndao se invalide a légica aplicada. De
qualquer forma, sem que se deixe de conferir a devida importancia ao rigor
cientifico, tendo em vista que os corolarios a ser classificados neste estudo
como principios sdo assim largamente considerados e foram extraidos de
diversas referéncias bibliograficas ou efetivamente identificados na experiéncia
estrangeira e brasileira, atribui-se ao confronto entre eles o papel mais relevante
para a definicao dos pontos de convergéncia e divergéncia entre o direito da

concorréncia e a propriedade industrial.

Uma vez identificados o0s principios atinentes aos dois campos do direito
conforme método dedutivo retrodescrito, verificar-se-a quais sdo coincidentes ou
harmdnicos e, por meio da aplicacdo da teoria do jurisfilésofo alemao Robert
Alexy sobre colisdo de principios, propor-se-a uma solucéo técnica e eficiente

para os casos de conflito.

Elegeu-se a teoria de Robert Alexy para solucionar os pontos de conflito nas
relagcdes entre propriedade industrial e defesa da concorréncia por razbes de
ordens varias. A um, porque se entende que o confronto principiolégico entre
direito da propriedade industrial e defesa da concorréncia constitui metodologia
inédita e efetiva para o estudo das relagdes entre os dois campos do direito. A
dois, porque, ainda que aplicada aos direitos fundamentais, trata-se de teoria

difundida internacionalmente, cuja contribuicdo a principiologia do direito é
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inegavel, ainda que a ela néo se filie. A trés, porque, embora, no caso em tela,
vislumbrem-se mais pontos de convergéncia do que situacdes de conflito,
concorda-se com a teoria alexyana no sentido de que, para solucionar as
colisbes entre principios, a ponderacdo ou sopesamento revela-se técnica
indispensavel. A quatro, porque também se partilha do entendimento alexyano
de que o referido sopesamento deve ser bem fundamentado, calcado em uma

sélida e objetiva argumentacao juridica, para nao ser arbitrario e irracional.

Vale ressalvar que ndo serdo abordados, neste trabalho, os assim chamados
“sobreprincipios” — que atuam sobre outros principios axiologicamente
superiores —, como, por exemplo, os principios do Estado de Direito, seguranca
juridica, dignidade humana e devido processo legal. Isso porque todos eles,
exatamente por se traduzir em sobreprincipios, podem ser facilmente utilizados
para justificar tanto uma interpretagao flexibilizadora dos direitos de propriedade
industrial em favor de uma aplicagdo mais restritiva das leis de defesa da
concorréncia quanto o contrario. S&o principios de alta densidade axiolégica que
atuam em todo o ordenamento juridico e, portanto, ndo sdo exclusivos ou
peculiares do direito da concorréncia e tampouco do direito da propriedade
industrial, e ambos tém o escopo delimitado pelos principios, que sao o real

objeto do exercicio que ora se pretende levar a efeito.

Poder-se-ia empregar a funcao rearticuladora dos sobreprincipios para integrar

0s principios da propriedade industrial e do direito da concorréncia (discorrendo,
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por exemplo, como o sobreprincipio da dignidade humana agrega, na base
principioldgica, o direito da propriedade industrial e a defesa da concorréncia).
Todavia, esta constituiria abordagem completamente diversa daquela escolhida
para o presente estudo, que pretende propor uma solucdo com base na
formulacao tedrica de Robert Alexy. De qualquer forma, trata-se de metodologia
igualmente fascinante e esperar-se-a outra oportunidade, quica como tese de

doutoramento, para desenvolvé-la.
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2 EXPERIENCIAS ESTRANGEIRAS

2.1 DA EXPERIENCIA NORTE-AMERICANA

2.1.1 Prevaléncia do direito da propriedade industrial

Embora, como restara adiante demonstrado, hodiernamente ambos sejam
reconhecidos como imprescindiveis para a economia, o0 desenvolvimento
cientifico, a inovagado tecnologica e o bem-estar do consumidor, propriedade
industrial e defesa da concorréncia se alternam sucessivamente como instituto
juridico preponderante ao longo da histéria norte-americana na busca incessante

pela melhor equacao.

Historicamente, a discussdo acerca dos supostos pontos de tensdo entre o
direito da concorréncia e o direito de propriedade industrial comegou a ser
sentida, por primeiro, no direito norte-americano, tendo em vista a tradi¢cao e
relevancia que ambas as areas do conhecimento juridico possuem naquele pais.
A maior parte da doutrina estadunidense acerca do tema foi desenvolvida a luz
do licenciamento de direitos de propriedade industrial, mas se aplica igualmente

a condutas exclusionarias nao oriundas de uma relagao juridica contratual.
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Naquele ordenamento juridico, o direito de propriedade industrial precedeu o
direito da concorréncia. Na génese, o direito da propriedade industrial era
aplicado com supremacia pelos tribunais norte-americanos, quase como um
direito “virtualmente sacrossanto™®; e o direito da concorréncia pouco fazia no
sentido de alterar ou limitar a prevaléncia dos direitos de propriedade industrial,
permitindo-se inclusive a imposicéo, por parte do titular da patente, de compra
de produto ndo patenteado como condi¢cdo para a venda do produto protegido,
pratica conhecida naquele ordenamento como tying arrangements. Permitia-se,
portanto, a pratica de uma conduta que atualmente seria considerada
duplamente ilicita do ponto de vista do direito antitruste: a assim chamada

»39

“venda casada”™ e a evidente extrapolagcédo do escopo de direito de propriedade

industrial protegido.

No inicio do século XX, a Corte Suprema passou a debrugar-se sobre o estudo
das relagbes entre o direito da propriedade industrial e o direito da concorréncia,
especialmente a partir do precedente jurisprudencial E. Bement & Sons v.
National Harrow. Naquele caso, o licenciante estabelecia o pre¢co que o
licenciado deveria cobrar pelo produto patenteado objeto da licenga. Em outras

palavras, uma conduta que atualmente seria potencialmente abusiva do ponto

% 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.

89 Apenas a titulo de comparagao, no Brasil, a Lei n°. 8.884, de 11 de junho de 1994, em seu
inciso XXIII, tipifica como infracdo da ordem econ6mica a conduta consistente em “subordinar a
venda de um bem a aquisi¢cdo de outro ou a utilizagdo de um servigo, ou subordinar a prestagéo
de um servigo a utilizagdo de outro ou a aquisicdo de um bem”. Ademais, tal pratica também
viola a legislacdo de defesa do consumidor e configura, em tese, crime contra as relagdes de
consumo (artigo 5°, inciso I, da Lei n°. 8.1377, de 27 de dezembro de 1990).
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de vista antitruste naquela oportunidade nem sequer mereceu escrutinio mais

rigoroso por parte das autoridades norte-americanas.

O suposto conflito entre o direito da propriedade industrial e o direito da
concorréncia comegou a ser particularmente notado a partir de 1910, quando
tanto os tribunais quanto o Congresso norte-americano passaram a observar o
exercicio de direitos de propriedade industrial a luz do direito antitruste, sendo,

ainda, permitidas praticas que configuravam tying arrangements®.

Somente em 1914, foi editado o assim chamado Clayton Act, que, no artigo 3°,
passaria entdo a considerar o0s tying arrangements como praticas
potencialmente lesivas a concorréncia, mesmo quando um dos produtos
envolvidos na operacao gozava de protecao patentaria. Esse provavelmente foi
0 marco na historia do direito a partir do qual um direito de propriedade industrial

passou a ser limitado pelo direito da concorréncia.

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 a
invencao descrita no quadro reivindicatorio. Segundo Christopher Leslie, tal
decisdo consubstanciou o entendimento de que a existéncia de uma patente

‘ndo mais serviria essencialmente para imunizar o seu titular de

“* Henry v. A.B. Dick. 224 U.S. 1 (1912)
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responsabilidade antitruste”, ou, em outras palavras, “a a¢ao do titular de uma
patente que limite a concorréncia além do escopo de protecao da patente pode

legitimamente configurar uma preocupagao antitruste”.*’

Por muitas décadas, os tribunais norte-americanos seguiram debatendo-se entre
a busca pela definicao do que seria o0 exercicio legitimo de um direito de
exclusiva e a pressao oriunda do Poder Legislativo a fim de impedir praticas
abusivas. O direito da concorréncia passou, entdo, a ter o alcance ampliado em
relacéo aos direitos de propriedade industrial até o inicio da Grande Depressao,
que precedeu a Segunda Guerra Mundial, periodo em que os tribunais
passaram, entdo, a ser condescendentes até mesmo com ajustes de precos

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

Na década de 1970, o direito da concorréncia fora novamente revigorado, tendo
sido compilada uma lista de condutas consideradas ilegais do ponto de vista
antitruste, tais como acordos horizontais para divisdo de mercados e clientes,
manutencao do preco de revenda, bem como os tying agreements.

Nesse tocante, € interessante notar o impacto da ampliacdo do alcance do
direito da concorréncia na maneira como os tribunais interpretam os direitos de
propriedade industrial. Via de regra, em sistemas juridicos ou momentos

histéricos em que, por alguma razao, os institutos do direito da concorréncia sao

*' LESLIE, Christopher R. Antitrust law and intellectual property rights: cases and materials. New
York: Oxford University Press, 2011, p. 40-1; tradugao livre.



42

mais fortemente aplicados e interpretados de forma preponderante, maior é a
extensdo da incidéncia em relagdo ao exercicio de direitos de propriedade
industrial. Nesse dado momento histérico do direito norte-americano, a Corte
Suprema, por um lado, reconheceu que o direito patentario constitui “excecao a

regra geral contra monopdlios e & livre concorréncia”™?

e, por outro, decidiu que
0s tying agreements, ainda quando um dos produtos é patenteado, sdo per se

ilegais.*®

O estudo das relacdes entre direito da concorréncia e direito de propriedade
industrial desenvolveu-se a partir da concepgao dos institutos juridicos do abuso
de direito patentario, por meio do qual praticas exclusionarias por parte de
titulares de patentes podem ser consideradas ilegais se extrapolarem o escopo
de protecdo. Em outras palavras, o titular de uma patente ndo pode utiliza-la
para excluir terceiros da exploracdo comercial de produtos ndo protegidos pela

patente ou ndo fabricados de acordo com o processo patenteado.

Vale notar que o abuso do direito patentario constituia inicialmente matéria de
defesa em acgdes de infracdo de patentes, tendo passado a ser analisado a luz
do direito da concorréncia mediante a percepcao de que poderia também

configurar um ilicito antitruste.

*2 Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945),
traducao livre.
* International Salt Co. v. U.S., 332 U.S. 392 (1947), tradugao livre.
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2.1.2 Prevaléncia do antitruste — Nine No-Nos

Naquele momento histérico de expansdo e revigoramento do direito da
concorréncia no sistema juridico norte-americano, vigia a percepcao de que o
direito da concorréncia e o direito da propriedade industrial eram intrinsecamente
inconciliaveis e, nesse embate, o direito antitruste geralmente prevalecia. Nesse
contexto, foram editados pela Divisdo Antitruste do Departamento de Justica dos
Estados Unidos da América os assim chamados Nine No-Nos, que refletiam o
entendimento do Poder Publico sobre as agdes que titulares de patentes nao
poderiam adotar, quais sejam: (i) os tying agreements; (ii) clausulas contratuais
em contratos de licenca de exploragdo de patentes que obrigavam os
licenciados a transferir a titularidade de patentes futuras para o licenciante
(grantback provisions); (ii); imposicao de restricdbes na revenda de produtos
patenteados; (iv) restricbes na capacidade do licenciado em vender produtos
nao patenteados fora do escopo de protecdo da patente objeto da licenga; (v)
clausulas contratuais impedindo o licenciado de obter licencas de patentes de
terceiros; (vi) clausulas contratuais que determinam a obrigatoriedade de
licenciamento de um grupo de patentes; (vii) fixar royalties para venda de
produtos ndao patenteados; (viii) imposicao de restricdes ao licenciado na venda
de produtos fabricados mediante processo de manufatura patenteado; e (ix)

imposicao de restricdes ao preco de revenda.
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Note-se — assim como ocorre em diversas outras jurisdicbes que nao o Brasil —a
grande relevancia e interesse do instituto juridico de licenciamento de direitos de
propriedade industrial para defesa da concorréncia. Nesse tocante, vale trazer a
colacdo a atualissima licdo do especialista em patentes californiano Robert

Patrick Merges, para quem:

enquanto a maior parte dos casos antitruste, assim como a literatura
académica de patentes, a criagdo de tecnologia coberta por direitos de
propriedade (ou seja, validade) e o impacto desses direitos na
concorréncia (ou seja, infragdo), o mercado ativo de troca dessas
propriedades é, por vezes, ignorado. Na pratica, permitir e facilitar
essas transagbes é alegadamente a fungdo econdmica 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 transagdes sao o centro
do sistema.*

Nao obstante as ideias e principios que justificavam a lista dos Nine No-Nos
tenham nascido ainda na década de 1960, é certo que sua edi¢cdo na década de
1970 nao impediu que tais praticas tivessem seguimento, o que aumentava o
clima de desconfianga por parte das autoridades de defesa da concorréncia em

diversos mercados e em relagao a varios tipos de transacao comercial.

Tendo em vista que diversos itens que figuraram na relacdo se referiam a
restricbes verticais ndo relativas a pregcos e que, com o julgamento pela
Suprema Corte do caso Continental T.V., Inc. V. GTE Sylvannia Inc.”®, tais
restricbes passaram a nao ser mais consideradas como per se ilegais pela ética

antitruste, a lista dos Nine No-Nos passou a ndo mais se sustentar, vez que

*MERGES, Robert Patrick. Patent law and policy: cases and materials. Contemporary Legal
Education Series. 2. ed. Charlottesville, Virginia: Michie Law Publishers, 1997.
* 433 U.S. 36 (1977)
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inconsistente com o entendimento jurisprudencial que passara entdo a ser

adotado.

Apo6s a eleicdo de Ronald Reagan em 1981, a lista dos Nine No-Nos caiu
definitivamente por terra. Prova disso é o discurso do entdo chefe da Divisao

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

As leis de defesa da concorréncia podem ser interpretadas no sentido
de proibir os Tribunais de condenarem licengas de direitos de
propriedade industrial como ilegais per se. Para que titulares de direitos
de propriedade industrial possam obter legitimamente o maximo de
recompensa possivel pelos seus esforgos, é crucial que os Tribunais
considerem cuidadosamente os beneficios pro-competitivos ao
analisarem a legalidade de licengas de direitos de propriedade
industrial a luz das leis de defesa da concorréncia. Enquanto diversos
Tribunais sdo afetos aos beneficios competitivos da propriedade
intelectual, a hostilidade algumas vezes demonstrada pelos Tribunais
contra propriedade intelectual no contexto de agdes antitruste deve ser
banida. Uma legislagdo que claramente preveja que licengas de
propriedade intelectual ndo podem ser consideradas per se ilegais
esclareceria aos Tribunais que tais licengas geralmente estimulam — ao
contrario de prejudicar — inovagao e produtividade e as leis de defesa
da concorréncia devem ser sensiveis para este fato. Faz-se também
necessario esclarecer as doutrinas do abuso de patentes e de direitos
autorais a fim de mitigar o perigo existente quando tais doutrinas séo
usadas pelos Tribunais apenas para manifestar hostilidade em
desfavor da propriedade intelectual. A doutrina do abuso, utilizada
pelos Tribunais para justificar recusa ao exercicio de patentes e direitos
autorais, pode resultar num desincentivo devastador a inovagdo. Se
esta doutrina continuar a existir, deve ser exigido dos Tribunais que a
apliquem de modo consistente com a exploragdo pro-competitiva da
propriedade intelectual. A Lei deveria claramente estabelecer que antes
de concluirem que determinado exercicio de patentes ou direitos
autorais constitui abuso, os Tribunais deveriam determinar, de acordo
com uma andlise baseada na teoria econémica, que a conduta é
anticompetitiva e viola as leis de defesa da concorréncia.

Dentro desse contexto, a lista dos Nine No-Nos acabou sendo expressamente
revogada por ocasido do discurso de Roger Andewelt, entdo diretor substituto de

Operacgodes da Divisao Antitruste, em julho de 1985.
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2.1.3 Busca pelo equilibrio — diretrizes antitruste para licencas de direitos

de propriedade intelectual

A alteracdo de conceitos na tentativa de equacionar propriedade industrial e
defesa da concorréncia deu-se basicamente em funcdo do aumento da
percepcao da importancia exercida por detentores de propriedade industrial para
a economia norte-americana. Os institutos juridicos antitruste comegaram, entao,
a ser interpretados de forma restritiva em relagdo a propriedade industrial; e, a
partir de 1988, os até entado hostilizados tying agreements passaram a nao 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 ndo mais presumir poder de mercado
pela mera existéncia de uma patente, isto é, nem sempre a prote¢do patentaria

concede poder de mercado ao detentor.

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

ensinamento de Maristela Basso:

qualquer presuncao, contra ou a favor, de relacionar poder de mercado
com os requisitos de propriedade intelectual € economicamente
irracional. A luz da légica do sistema econdmico, a Unica conclusdo que
se pode chegar é a de que as leis de propriedade intelectual nunca,
sob qualquer circunstancia, conferem ao titular de propriedade
intelectual qualquer poder de mercado. Nao existe qualquer ligagao
entre a unicidade (condicdo da exclusividade) que justifica os direitos
de propriedade intelectual e a unicidade de mercado.*®

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

a existéncia de uma patente ndo necessariamente gera poder de
mercado. Isso ocorre porque, nao obstante o fato de o titular possuir
direitos exclusivos sobre determinada invengdo, nada impede os seus
concorrentes de explorar a mesma oportunidade de mercado por meio
de solugdes técnicas diversas.*’

No precedente Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*®, de 1990,
reconheceu-se expressamente que propriedade industrial e direito antitruste séo
complementares, ja que ambos tém o condado de fomentar a inovacao e, em

Ultima instancia, a concorréncia.

Neste sentido, destacou-se a relevancia de permitir que o titular de uma patente
efetivamente exerca o direito que lhe foi concedido de acordo com a legislacéo
de propriedade industrial, mas, por outro lado, fora feita ressalva no sentido de
que tal exercicio ndo pode ocorrer de modo que o titular da patente amplie a
participacdo de mercado de forma abusiva, “além dos limites que o Congresso

pretendeu concedé-lo através da Lei de Patentes™®

. O excerto, ainda, reza que
o fato de uma patente ser concedida ndo afasta a incidéncia das leis de defesa
da concorréncia e prevé expressamente que titulares de patentes podem ser

responsabilizados pelas autoridades de defesa da concorréncia se opuserem

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

*” ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress € a protecéo da identidade visual de produtos e
servicos. Revista da Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual — ABPI. Vol. 112. Mai/jun
de 2011.

8897 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1990)

* In Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc. 897 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1990); traduco
livre.
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inicio, quando licencas de exploracdo de patentes obrigam o licenciado a
aquisicao de produtos nao patenteados ou quando existe a intencéo clara e
deliberada de utilizar o direito patentario para violar as leis de defesa da

concorréncia.

Nao obstante o mérito devido ao aresto ao sugerir hipdteses concretas de
violacao antitruste oriundas de exercicios de direito de propriedade industrial,
nao se pode deixar de reconhecer que, tal como ocorre hodiernamente no Brasil,
0s conceitos lancados sdao demasiadamente vagos. Tao vagos e carentes de
delimitacdo cientifica que os tornam insubsistentes e imprestaveis para a

solucéao efetiva de outros casos concretos.

O direito norte-americano reconhecia como ilicito antitruste o exercicio de
direitos de propriedade industrial contra terceiros, sabendo-os nulos desde o
inicio ou além do escopo de protegcdo. A respeito, a ndo ser que o direito tenha
sido realmente concedido mediante fraude (na hipétese de corrupgao ativa para
um escritério de patentes conceder patente, por exemplo), fazer prova de que o
titular do direito o sabia nulo desde o inicio parece ser dificil tarefa, até porque
sempre tera ele a possibilidade de alegar que acreditava em seu direito,
devidamente concedido pelo escritério de patentes apds regular exame de
mérito. Nesses casos, dever-se-ia socorrer-se do principio da razoabilidade: se o
titular do direito de propriedade industrial anulando tinha razdes concretas e

objetivas para acreditar na validade de seu direito (e a concessao da patente
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pelo 6érgdo competente parecer sé-lo), o fato determinante sobre a configuragéao
ou nao de ilicito antitruste ndo mais residiria na subjetividade do titular do direito

de propriedade industrial.

Questao intrincada e que merece estudo apartado se refere a possibilidade de o
escritério de patentes ser responsabilizado solidariamente com o titular de uma
patente anulanda em acdo indenizatéria 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
indagacdo nao é desimportante do ponto de vista antitruste, pois, se
determinado agente econémico submeteu suposta invengdo ao crivo do
escritério de patentes de acordo com a lei, pagou todos os tributos exigidos para
qgue este executasse exame técnico e aferisse se o0 objeto do pedido de patente
atende aos requisitos de patenteabilidade e o escritério de patentes, apos
extenso periodo e rigoroso exame de mérito, constatou que o objeto do pedido
de patente € novo, decorre de atividade inventiva e possui aplicagéao industrial e
concedeu a patente e esta patente foi utilizada pelo titular para coibir terceiro
nao autorizado a explorar comercialmente a tecnologia protegida e a mesma
patente veio a ser posteriormente anulada pelo préprio escritorio de patentes ou
declarada nula pelo Poder Judiciario, ndo ha que s falar em ma-fé ou dolo
antitruste — embora este seja dispensavel na configuracao da violacao da ordem

econdmica — por parte do entdo titular da patente, que tinha razdes objetivas
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para acreditar que sua conduta era legitima quando se valeu da patente

regularmente concedida pela autoridade competente apds exame técnico.

Retornando a experiéncia norte-americana, apo6s a superacao de toda a
mentalidade que sustentava os Nine No-Nos, o primeiro desdobramento
importante na matéria foi a criacdo das Diretrizes Antitruste para Licencas de
Direitos de Propriedade Intelectual, em 1995, por uma das autoridades de
defesa da concorréncia estadunidenses, o Federal Trade Commission, e o
Departamento de Justi¢ca, por meio da Divisdo Antitruste. Tais diretrizes se

iniciavam com a premissa de que:

as leis de propriedade intelectual e as leis de defesa da concorréncia
dividem o propdsito comum de promover a inovagao e melhorar o bem-
estar dos consumidores. As leis de propriedade intelectual incentivam a
inovacdo ao estabelecerem direitos de propriedade em favor de
inventores de produtos Uteis e novos, processos mais eficientes e
trabalhos de expressdao originais. Na auséncia de direitos de
propriedade intelectual, copistas poderiam mais rapidamente
beneficiar-se dos esforgos de inventores sem qualquer compensacgao.
A possibilidade de reproducdo imediata do invento reduziria o valor
comercial da invengdo e eliminaria incentivos ao investimento, em
detrimento dos consumidores. As leis de defesa da concorréncia
promovem inovagcdo e o bem-estar dos consumidores ao proibirem
certas agcles que podem prejudicar a concorréncia no que se refere a
formas de servir consumidores, novos ou ja existentes.

As referidas Diretrizes agregaram ao tema trés importantes principios: (i) para
fins de analise antitruste, a propriedade intelectual deve ser tratada como
qualquer outra espécie de direito de propriedade, tangivel ou intangivel; (ii) as

autoridades de defesa da concorréncia nao podem presumir que a propriedade

0 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 econdmico manter precos supracompetitivos
por um periodo significativo; e (iii) as autoridades de defesa da concorréncia
devem reconhecer que a propriedade intelectual é geralmente pré-competitiva,
porque permite que os agentes econdmicos combinem fatores complementares

de producéo.

Cumpre frisar que as diretrizes nao constituem lei de defesa da concorréncia em
sentido estrito e, destarte, ndo vinculam o Poder Judiciario, mas apenas refletem
0 pensamento das autoridades de defesa da concorréncia norte-americanas.
Entrementes, de certo, sdo largamente mencionadas tanto pelos agentes
econdmicos envolvidos em questbes de natureza antitruste quanto pelos

proprios tribunais.

A tendéncia de compreender a propriedade industrial e as leis de defesa da
concorréncia como complementares permeia até hoje o entendimento das
autoridades antitruste norte-americanas. Fato € que, em 2007, a Divisao
Antitruste do Departamento de Justica e o Federal Trade Commission emitiram
conjuntamente um relatério denominado “Atuagdo antitruste e direitos de
propriedade intelectual: promovendo inovagdo e concorréncia”, reforcando a
ideia de que as duas areas do direito se revelam mais complementares que

incompativeis, conforme segue:
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Nas ultimas décadas, tanto as autoridades de defesa da concorréncia
quanto os Tribunais tém reconhecido que as leis de propriedade
intelectual e leis de defesa da concorréncia dividem o mesmo objetivo
fundamental de melhorar o bem-estar do consumidor e promover a
inovacdo. Este reconhecimento assinalou uma mudanga significativa
do ponto de vista que prevalecia no inicio do século XX, quando os
objetivos do direito antitruste e da propriedade intelectual eram vistos
como incompativeis: o direito de exclusividade decorrente das leis de
propriedade intelectual era visto como conflitante com as leis de defesa
da concorréncia contrarias aos monopdlios. Tais generaliza¢des foram
relegadas ao passado. O entendimento moderno dessas duas
disciplinas é de que a propriedade intelectual e as leis de defesa da
concorréncia operam em conjunto para, a pregos mais baixos, trazerem
tecnologias, produtos e servicos novos e melhores para o0s
consumidores.”’

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

norte-americana Federal Trade Commission, para quem:

concorréncia e patentes ndo estao inerentemente em conflito. Patentes
e direito da concorréncia sao, na verdade, complementares, ja que
ambos visam a encorajar a inovagao, a industria e a concorréncia. O
direito de patentes exerce papel relevante na regulagdo 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 nao
necessariamente conferem poder de mercado aos titulares, e a maior
parte dos negocios conduzidos com patentes ndo restringe
desarrazoadamente ou monopoliza mercados. Ainda quando a patente
confere poder de mercado, isso sozinho nao configura violagao
antitruste. O direito da concorréncia reconhece que a criacao de
monopdlios por patentes pode ser necessaria para atingir ganho maior
aos consumidores. Analogamente, a Suprema Corte reconheceu a
importadncia da concorréncia para o sistema de patentes. A livre
concorréncia é a base da qual depende o incentivo do sistema de
patentes para esforgos criativos. Ao limitar a duragdo de uma patente,
o direito de patentes por si s reflete a balanga entre a necessidade de
encorajar inovacgao e evitar monopdlios que eliminam a concorréncia
sem régnhum avango concomitante no “Progresso de Ciéncias e Artes
Uteis.

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

debate continua. Titulares de direitos de propriedade intelectual geralmente se

> Tradugao livre.
%2 U.S. Federal Trade Commission. To promote innovation: the propr balance of competition and
patent law and policy, out. 2003, p 2-3, tradugao livre.
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envolvem em condutas que sdo alegadamente consideradas por licenciados,
concorrentes, consumidores ou agéncias governamentais como contrarias as

leis de defesa da concorréncia.

Segundo o referido autor:

os detentores de direito de propriedade intelectual geralmente saem
vencedores, mas autores de agdes antitruste tém também obtido mais
éxito. Em alguns casos, os Tribunais Federais tém chesgado a
conclusées juridicas diversas em casos teoricamente idénticos.

2.1.4 Principiologia extraida da experiéncia norte-americana

Diversas normas imediatamente finalisticas, de denso contetudo axiolégico,
podem ser extraidas da experiéncia norte-americana. Em primeiro lugar, verifica-
se facilmente que a experiéncia estadunidense se encontra toda permeada
especialmente por um dever-ser ideal de que o exercicio dos direitos de

propriedade industrial ndo extrapole seu objeto.

Trata-se de um mandamento de cunho axioldgico, presente, de forma reiterada,
tanto em casos concretos trazidos a colacdo (como exemplo, cite-se Motion

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

* LESLIE, C.R. Op. cit., 2011, p. 46.
> 897 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1990)
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ensinamentos doutrinarios relativos, sobretudo aos tying agreements e até
mesmo passagens da regulacdo norte-americana a respeito do tema, em
especial os Nine No-Nos. Este dever-ser ideal (exercicio de um direito de
propriedade industrial limitado ao objeto) traduz-se no principio da proporcao
restrita ao escopo de exclusividade ao objeto da invencéao, vez que, situado em
metanivel, pela otimizagdo que por meio dele pretende operar™, visa garantir
que, guardadas as possibilidades faticas e juridicas de cada caso concreto, o
exercicio da propriedade industrial ndo sera estendido para além do objeto
protegido, ferindo a propria légica que sustenta o sistema de propriedade

industrial.

Destaque-se, ainda, o estimulo a inovacdo e desenvolvimento cientifico e
tecnolégico como valor a guiar a atuacdo das autoridades de defesa da
concorréncia e operadores do direito ndo somente em relacdo a propriedade
industrial como ao direito da concorréncia, evidenciando, destarte, sua
convergéncia. Novamente, tanto em precedentes jurisprudenciais (por exemplo,
Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.), quanto em manifestacdes das
proprias autoridades de defesa da concorréncia (entre elas, destacam-se as

Diretrizes Antitruste para Licencas de Direitos de Propriedade Intelectual),

*® Nesse sentido, Robert Alexy ensina que “o dever-ser ideal é aquele que deve otimizar-se e
que por meio da otimizagdo deve transformar-se em dever-ser real. Enquanto objeto de
otimizagdo, este dever-ser se encontra no nivel dos objetos. Pelo contrario, os mandatos de
otimizagdo ou mandatos de otimizar se situam em um meta-nivel”. ALEXY, Robert. Tres escritos
sobre los derechos fundamentales y la teoria dos principios. Universidad Externado de Colombia.
Bogota: 2003, trad. Carlos Bernal Pulido. p. 108-9.
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mostra-se notéria a aplicacdo do principio de incentivo a inovacao, pelas

autoridades antitruste, em casos envolvendo propriedade industrial.

Por fim, foi também possivel identificar outro fundamento axiolégico na atuacao
antitruste norte-americana em matéria de propriedade industrial: o interesse do
consumidor. A respeito, vale transcrever novamente trecho extraido do Relatério
intitulado Atuagdo Antitruste e Direitos de Propriedade Intelectual: Promovendo

Inovagao e Concorréncia, que encerra, com justeza, o que ora se conclui:

o entendimento moderno dessas duas disciplinas € de que a
propriedade intelectual e as leis de defesa da concorréncia operam em
conjunto para, a pregcos mais baixos, trazerem tecnologias, produtos e
servigos novos € melhores para os consumidores.

2.2 A EXPERIENCIA EUROPEIA

2.2.1 Perspectiva geral

E licito afirmar que, também na Comunidade Europeia, as politicas antitruste e
de propriedade intelectual sdo amplamente reconhecidas como elementos
complementares de uma politica industrial moderna, dado que politicas antitruste
modernas tém 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 experiéncia europeia
também registrou momento em que a incompreensdo da importancia da
propriedade intelectual para a economia levou as autoridades de defesa da
concorréncia a impor restricbes ao exercicio de direitos de propriedade
intelectual hoje sabidamente descabidas, particularmente no que se refere a
licencas de exploracdo de patentes. Atualmente, contudo, as autoridades
europeias ndo mais assumem que a exclusividade decorrente de um direito de
propriedade industrial necessariamente conduz a estruturas monopolistas do
ponto de vista econémico ou, ainda, que garanta poder de mercado ao detentor.
Ademais, a politica antitruste europeia reconhece a contribuicdo da propriedade
industrial a inovagao e a prépria concorréncia e acolhe seu legitimo exercicio.
Essa interpretacdo decorre da ideia de que direitos de propriedade industrial
incentivam os diversos agentes econdmicos a investir em desenvolvimento
cientifico e tecnoldgico a fim de oferecer a classe consumerista produtos e
servicos cada vez melhores. A respeito, Steven Anderman e Hedvig Schmidt
destacam que:
agora € amplamente aceito que os incentivos a inovagao 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 licengas de
direitos de propriedade intelectual sao em regra pré-competitivas, bem
como favoraveis a inovagdo e ajudam a garantir que os direitos de
propriedade intelectual sejam mais amplamente difundidos no mercado
comum. Licengas de direitos de propriedade industrial também
acrescentam novos produtos a mercados, bem como criam novos
competidores a mercados ja existentes e formam novos mercados. As
autoridades antitruste europeias também reconhecem que uma
regulagdo muito onerosa para o exercicio dos direitos de propriedade

intelectual podem desencorajar investimento em propriedade intelectual
na Unido Europeia™.

°® ANDERMAN, Steven D.; SCHMIDT, Hedvig. EC Competition policy and IPRs., in: Intellectual
Property Rights and Competition Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 38;
traducao livre.
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Vale trazer a colacdo a citagdo da jurista polaca Katarzyna Czapracka, para

quem:

o direito da propriedade industrial e o direito antitruste sdo ambos
desenhados para corrigirem falhas de mercado. A politica antitruste
mira condutas anticompetitivas que, em esséncia, sdo o tipo de
conduta que limita o fornecimento ou aumenta pregos. O propésito do
direito de propriedade industrial consiste em aumentar o incentivo ao
investimento privado no desenvolvimento de produtos e processos de
producao mais eficientes. Para esta finalidade, o direito da propriedade
industrial cria direitos de exclusividade que limitam o acesso de
terceiros a informacao, tecnologia e outros bens intangiveis.57

E completa, conforme segue:

O sistema de propriedade intelectual tem um prego. Garantir a
exclusividade por meio de direitos de propriedade industrial nega a
sociedade o beneficio de usar e possuir algo de que todos poderiam
usufruir simultaneamente. Isto interfere na difusao de ideias, inovagdes
incrementais e limita as oportunidades de colocar essas ideias para
trabalharem. Isto impede, ainda, a competicdo na comercializagdo de
trabalhos artisticos e invengdes cientificas e geralmente concede aos
titulares de direitos de propriedade intelectual o poder sobre precos,
que tipicamente os levam a aumentéa-los e reduzir o fornecimento.

Eis o aparente conflito entre os regimes de propriedade intelectual e o
antitruste. Este conflito, todavia, é apenas ilusério, tal como geralmente
consensado que, a longo prazo, assegurar alguma forma de protecao
ou recompensa para o inventor resulta em investimentos mais altos em
pesquisa e desenvolvimento, mais inovagao e, efetivamente, produtos
melhores e mais baratos para os consumidores.”

Todavia, a politica antitruste europeia ndo confere imunidade ao exercicio de
direitos de propriedade industrial somente em razdo do fato de tal exercicio se
ter dado de acordo com a legislacao correspondente e prevé a intervencao das
autoridades de defesa da concorréncia 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

" CZAPRACKA, Katarzyna. Intellectual property and the limits of antitrust — a comparative study
of US and EU approaches. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009, p. 36; tradugao livre.
%% |dem, p. 37.
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conceber a propriedade industrial como qualquer outra forma de propriedade
privada. Reserva-se, contudo, a possibilidade de intervencao na hipétese de que

condutas exclusiondrias sejam consideradas injustificaveis.

2.2.2 A propriedade industrial a luz do Tratado da Uniao Europeia

A experiéncia europeia indica basicamente quatro pontos essenciais de
interacao entre as leis de defesa da concorréncia, quais sejam: (i) restricao de
praticas abusivas por parte de detentores de direitos de propriedade intelectual
por meio do Tratado da Unido Europeia; (ii) aspectos relativos a licengas de
exploracdo de direitos de propriedade intelectual; (iii) outros acordos entre
concorrentes relativos a direitos de propriedade intelectual; e (iv) imposi¢cdo de
restricbes a detentores de direitos de propriedade intelectual no sentido de nao
adquirirem tecnologias concorrentes ou licenciarem tais direitos como condi¢ao
para a aprovacao de atos de concentracdo pelas autoridades de defesa da
concorréncia. Discorrer-se-a a seguir especialmente sobre os dois primeiros
itens, por ser tratados de forma mais peculiar na Unido Europeia em relacao a

outras jurisdigdes.
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O Tratado da Unido Europeia®®, no Titulo VII, Capitulo |, Secdo 1, possui
diversos dispositivos especificamente relativos a defesa da concorréncia,
mormente aqueles introduzidos pelo Tratado de Amsterdd, firmado em 2 de
outubro de 1997, como resultado da Conferéncia Intergovernamental que iniciou
os trabalhos em 1996, na sequéncia do programa de revisdo fixado pelo
Conselho Europeu. Destaca-s, no que tange a propriedade industrial, o artigo

102%°,

O artigo 102 do Tratado da Unido Europeia tem o proposito de regular acordos
firmados no contexto de mercados nos quais se verificam agentes econémicos
gue exercem posi¢des dominantes. O objetivo do referido dispositivo ultrapassa
a mera proibigdo de pratica de precos excessivos e se ocupa também do uso do
poder de mercado com o intuito de eliminar a concorréncia. O dispositivo em
espeque vem sendo interpretado no sentido de prevenir praticas competitivas e

exclusionarias, tais como recusa injustificada de atendimento a determinada

% O assim chamado “Tratado da Unido Europeia” corresponde originalmente ao Tratado firmado
na cidade holandesa de Maastricht em 7 de fevereiro de 1992, constituindo um marco importante
no processo de unificagcdo europeia, ao estabelecer a unido monetaria e integragdo econémica,
até entdo inexistentes. O Tratado de Maastrich foi alterado inicialmente pelo Tratado de
Amsterda, 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.

0 «Art. 102. E incompativel com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja
suscetivel de afetar o comércio entre os Estados-membros, o fato de uma ou mais empresas
explorarem de forma abusiva uma posicdo dominante no mercado comum ou numa parte
substancial deste.

Estas praticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

(a) Impor, de forma direta ou indireta, precos de compra ou de venda ou outras condigées
de transagéo nao equitativa;

(b) Limitar a producado, a comercializagdo ou o desenvolvimento cientifico em prejuizo dos
consumidores;

(c) Aplicar condicdes diferentes a operacdes equivalentes com outros parceiros comerciais
e por isso colocando-os em desvantagem competitiva;

(d) Subordinar a celebragao de contratos a aceitagdo, por parte de outros contratantes, de

prestacoes suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com seus usos comerciais, nao
tém ligagcdo com o objeto desses contratos”.
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demanda, pratica de pregos predatérios e atos discriminatérios, além de
condutas verticais retaliatérias nas quais um agente econdmico dominante

impde dnus excessivo a determinado cliente.

Vale notar que o artigo 102 apenas regula condutas praticadas por agentes
econdmicos dominantes. Se o agente econémico em lume nao detiver poder de
mercado, estara automaticamente afastada a incidéncia do dispositivo. Nessa
esteira, de acordo com o artigo 102, a analise para aferir a existéncia ou nao de

abuso devera envolver trés estagios®’.

Por primeiro, ha que definir o mercado relevante em que o suposto abuso se
deu; ato subsequente, deve-se verificar se 0 agente econdmico em questdo
detém posicdo dominante naquele mercado; e, por ultimo, verifica-se se a

conduta em questao foi ou ndo abusiva.

No que concerne a propriedade industrial, conforme j& destacado, as
autoridades de defesa da concorréncia europeias nao entendem que a
existéncia de uma patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial
necessariamente confiram poder de mercado ou posicao dominante ao titular.
Exige-se prova clara nesse sentido.

Ademais, a mera existéncia de posicao dominante tampouco é vista como

necessariamente ilegal, vez que pode ter sido legitimamente adquirida, como

" ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H. Op. cit., 2007, p. 40.
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resultado das proprias eficiéncias do agente econémico dominante, como, por
exemplo, o uso da propriedade industrial como vantagem competitiva, obtida em

decorréncia de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Ainda que determinado agente econdmico detenha, além de um direito de
exclusiva consubstanciado na titularidade de um direito de propriedade
industrial, monopdlio no sentido econémico, tal fato ndo caracteriza, por si so,
conduta abusiva. Nao se pode deixar de reconhecer a coeréncia no raciocinio,
vez que, se determinado agente econdmico foi tao radical e extraordinariamente
inovador a ponto de conceber um resultado inventivo para o qual nao existem
substitutos, parece tratar-se o monopdlio econémico de uma consequéncia

legitima e natural.

De forma geral, é permitido o exercicio de direitos de propriedade industrial
legitimamente adquiridos, especialmente se tais direitos decorrem de eficiéncias
oriundas de realizagdo de investimentos em pesquisa e desenvolvimento pelo
agente econbémico. Entende-se igualmente licita a reducdo de pregos por
determinado agente econdémico e consequente diminuicdo de participacao de
mercado dos concorrentes sobretudo se a referida reducdo de precos se fizer
possivel em razdo de um custo total de producao inferior ao dos concorrentes,
tendo em vista, por exemplo, a maior capacidade produtiva daquele agente

econdmico.
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Tal entendimento parece igualmente procedente vez que, na condigdo de
inventor de determinada tecnologia, o agente econOmico provavelmente
apresentard melhores condi¢des para producao 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 Justica Europeia, configura-se o abuso quando o agente
econdmico 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 posi¢ao
dominante. Isso se aplica independentemente de o poder de mercado decorrer
ou ndao de um direito de propriedade industrial. Nesses sentido, Steven

Anderman e Hedvig Schmidt destacam que:

para detentores de direitos de propriedade intelectual, a I6gica do artigo
102 requer especificamente que dois aspectos sejam enderegados. Em
primeiro lugar, quando a titularidade de um direito de propriedade
industrial coincide com posicdo dominante (ou coloca o agente
econdbmico nesta condigcdo) em determinado mercado relevante? Em
segundo lugar, em que situagdes o0 uso e a exploragao de um direito de
propriedade intelectual por um agente econémico dominante
configurarao abuso de posicdo dominante? Se a mera titularidade de
um direito de propriedade intelectual, ainda que tenha se tornado um
padrdo industrial, é vista como ndo abusiva ou uma forma de
concorréncia legitima, quando, se for o caso, o exercicio de um direito
de exclusiva configurara abuso de posicao dominante?®

®2 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 posicao 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 intercambiaveis)
do produto protegido e alcance geografico. Uma vez definido, o mercado
relevante devera ser utilizado como base para calcular a participacao de
mercado e o nivel de dominancia do agente econémico em questao. Assim
como ocorre em outras jurisdicdes, definir o mercado relevante configura
importante  técnica antitruste ndo somente na analise de condutas

anticompetitivas, mas também no controle de atos de concentragao.

Como ponto de partida, a andlise por parte da Comissao Europeia inicia-se com
uma estimativa da participacdo de mercado do agente econémico. De posse da
participacdo de mercado presumida, a analise segue adiante a fim de identificar
a participagéo de mercado dos concorrentes, a possibilidade de novos entrantes
naquele mercado e a existéncia de barreiras a entrada. A experiéncia europeia
também contempla a investigacdo dos precos praticados no mercado relevante
em analise, vez que a pratica persistente de precos altos sugere dominéancia,
enquanto maior necessidade de resposta do agente econémico com elevada
participacdo de mercado a precos mais baixos praticados por concorrentes

sugere a auséncia de posicao dominante.
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Tal metodologia igualmente merece aplausos. De nada adianta determinado
detentor de um direito de propriedade industrial impor precos supracompetitivos
pelo produto protegido se o consumidor pode facilmente migrar para outro
produto ndo infringente daquele direito e por pregco mais acessivel. Esse
raciocinio também parece reforcar a propria légica do sistema de propriedade
industrial, visto que a inovagao incremental — que proporciona ao consumidor
alternativa de consumo nao tao superior aquelas ja oferecidas no mercado — em
regra nao permitira ao titular a fixacdo de precos muito superior aqueles ja
praticados (sob pena de migracdo do cliente para opgcdes mais acessiveis e
perda de participacdo de mercado); enquanto a inovagao radical, ao oferecer ao
consumidor uma opgéao técnica revolucionaria, 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 sera
o resultado financeiro auferido pelo titular. Por esse critério natural de propor¢ao,
0s mecanismos de protecdo do direito de propriedade industrial terdo, pois,
atingido relevante papel social ao prestigiar os agentes econdébmicos mais
inovadores e fomentar a concorréncia entre eles na busca pela inovacdo mais
radical. Quanto maior a eficiéncia inovadora e tecnolégica do agente econdémico,

maior sera sua compensacao.

Ainda no que se refere a intersecao entre defesa da concorréncia e propriedade
industrial a luz do artigo 102 do Tratado da Unidao Europeia, faz-se mister

distinguir dois tipos essenciais de dominancia dita individual (discorrer-se-a a
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seguir também acerca da dominancia coletiva): dominancia com concorrentes ja
existentes no mercado e dominancia com nenhum (ou poucos) concorrente(s),
tal como ocorre em estruturas de mercados quase monopolistas. No primeiro
caso, é possivel que um agente econdmico detenha posicdo dominante com
participacdo de mercado de 50% ou menos, enquanto, na segunda hipétese, a
dominancia de mercado pode assumir a forma de monopdlio de fato na qual a

quantidade ou importancia de concorrentes no mercado sao nulas ou escassas.

Se determinado agente econémico detém entre 90% e 100% de participacao de
mercado, faz-se ainda necesséario averiguar se existem barreiras a entrada de
potenciais concorrentes. Tal barreira, se existente, pode ou ndo ser um direito de
propriedade industrial. A mera existéncia de um direito de propriedade industrial
nao €& presumida pela Comissdo Europeia como barreira a entrada. Em
mercados nos quais existe protecao patentaria para um produto ou processo de
fabricagdo de um produto em que este produto protegido pode ser substituido
por produtos concorrentes, em regra, a existéncia do direito de propriedade
industrial ndo é vista pelas autoridades antitruste europeias como barreira a
entrada de novos concorrentes. Neste caso, a existéncia de um direito de
propriedade industrial pode, em tese, constituir mera barreira financeira a
entrada de novos concorrentes (desenvolvimento de tecnologias concorrentes
ou obtencao de licencas de exploragao da tecnologia protegida) e, como tal, é
tratada como qualquer barreira dessa natureza, tais como custos irrecuperaveis

(ou sunk costs, como chamados no jargdo econémico em lingua inglesa,
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consistentes nos gastos com bens corporeos ou incorpdéreos empregados na
producdo) e custos com marketing, nos quais o novo entrante devera

necessariamente incorrer para divulgar seu produto.

Além de determinar se o produto protegido por um direito de propriedade
industrial pode ou nao ser substituido por um produto concorrente nao
infringente, para aferir a pratica de conduta abusiva por parte do titular sob a
égide do referido artigo 82, a Corte de Justica Europeia impde a comprovacao
de que o produto protegido constitui insumo indispensavel a algum mercado

secundario ou, ainda, pés-mercado.

A guisa de exemplificacéo, traz-se a colagdo o precedente jurisprudencial Oscar

Bronner v. Mediaprint®®

. Na ocasido, a Corte de Justica Europeia entendeu que,
numa relacdo verticalizada, o detentor de um direito de propriedade industrial
somente viola a ordem econdmica ao recusar-se a fornecer o produto protegido
a determinado agente econémico pertencente ao mercado secundario ou pés-
mercado se: (i) o agente econdmico detentor do direito de propriedade industrial
detiver condicdo monopolista no mercado primario; (ii) no mercado primario, nao
existirem substitutos ao produto protegido; (iii) o produto protegido constituir
insumo essencial sem o qual a atividade econémica do agente econémico no
mercado secundario ou pés-mercado reste inviabilizada, ou seja, na hipétese de

o produto protegido e objeto de monopdlio no mercado primario ser considerado

absolutamente essencial ao acesso ao mercado secundario. Tal entendimento

%3 1998. ECR 1-7791
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comporta interessante paralelo com a casuistica brasileira especialmente no que
tange ao exercicio de direitos de propriedade industrial consubstanciados em

desenhos industriais, sobre o qual se discorrera adiante.

Por fim, vale acrescentar que, além da modalidade individual, o artigo 102 em
espeque também se aplica ao que a Corte de Justica Europeia se refere como
dominancia coletiva, mais relevante na analise antitruste de licencas de direito
de propriedade industrial cruzadas ou patent pools. Em regra, a existéncia de
dominancia coletiva entre diferentes detentores de direitos de propriedade
industrial dependera da andlise das relagdes juridicas existentes entre eles e de
saber se o grupo resultante da colaboragdo entre tais agentes econdémicos
resulta em posi¢cdo dominante, segundo os critérios utilizados para a afericdo de

dominancia individual.

A partir do momento em que determinado agente econémico se torna detentor
de posicdo dominante, impde-se a ele a obrigacdo de nao exercé-la
abusivamente. Entrementes, tal premissa ndo pode ser compreendida para o fim
de marginalizar ou reprimir o exercicio legitimo de direitos de propriedade
industrial. A experiéncia antitruste europeia claramente reconhece que precos
praticados para produtos protegidos por propriedade industrial devem
contemplar um elemento de compensacao que teoricamente pode elevar o preco
final do produto protegido a patamares superiores aqueles praticados em

mercados nos quais nenhum agente econdmico detenha direito de
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exclusividade, bem como legitima o exercicio de direitos de propriedade
industrial com o fito de excluir daquele mercado concorrente que os infrinja;
afinal, de nada adiantaria a concessao do direito se, na pratica, ndo se pudesse
opd-lo. Persiste, todavia, a questao relativa a quando o exercicio de direitos de
propriedade industrial legitimamente constituidos pode configurar infracdo da

ordem econdmica.

De forma geral, considera-se abusiva a pratica de determinado agente
econdmico dominante que deteriore estruturas de mercado ja fragilizadas em
decorréncia da posicao dominante. Nesse sentido, o artigo 102 do Tratado da
Unido Europeia é interpretado de forma a proteger ndo apenas os consumidores,
mas também os proprios agentes econémicos concorrentes, fazendo da defesa

da concorréncia um bem juridico em si mesmo.

Ademais, para que determinada préatica seja considerada abusiva do ponto de
vista da defesa da concorréncia, exige-se que os métodos e recursos utilizados
pelo agente econdmico para debilitar aquelas frageis estruturas de mercado
sejam diferentes daqueles adotados em situacées de mercados direcionados
pelo critério da eficiéncia. Em outras palavras, para que determinada conduta
seja tido por abusiva pela 6tica antitruste, o artigo 102 do Tratado da Uniao
Europeia é interpretado de modo a exigir que, além de restringir a concorréncia
em estruturas de mercado ja fragilizadas pela posicao dominante, o agente

econdmico lance mao de outros métodos e procedimentos que nao aqueles
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ligados a propria eficiéncia competitiva. Nesse tocante, vale frisar que nem a
autoridade antitruste tampouco a Corte de Justica Europeia admitem a alegacao
de pratica comercial comum no mercado em questao como escusa para afastar
a abusividade. Citam-se, como exemplos, os precedentes jurisprudenciais Hilti v.
Commission® e Tetra Pak Il v. Commission®®, em que agentes econdmicos
detentores de posicdo dominante tentaram, em vao, construir em seu favor a

alegacao de venda casada como pratica comercial corriqueira naquele mercado.

Aplicado ao campo da propriedade industrial, a construgdo de um diferencial
competitivo fulcrado na inovagéo € considerado como tendo lastro no conceito
de eficiéncia se puder ser traduzido em praticas que resultem na eliminagcéo de
concorrentes infratores de direitos de propriedade industrial ou que ndo detém

potencial inventivo minimo para sobreviver naquele mercado.

2.2.2.2 Propriedade industrial, compensacao financeira e pregco excessivo

De acordo com o artigo 102 (a) do Tratado da Unido Europeia, é vedado a um
agente econdmico dominante impor direta ou indiretamente precos excessivos
ou outras condigbes comerciais abusivas. Inicialmente, a Corte de Justica

Europeia entendia que a estipulacdo de precos considerados altos que nao

®* (1994) ECR 1 667
®%(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. Commission®®, as autoridades europeias consideraram como abusiva
a tentativa de obter vantagens comerciais superiores aquelas que o agente
econdmico teria auferido em mercados saudaveis do ponto de vista do direito da
concorréncia.

A primeira vista, tal entendimento pode colocar em divida o direito do agente
econdmico inovador em obter justa recompensa pela sua inovagao resultante na
concessao 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 precos mais altos que os competitivos
para um produto protegido a fim de restringir a competicéo é da propria esséncia

das patentes”.®’

O pensamento europeu a respeito amadureceu e, atualmente, a autoridade
antitruste europeia estabeleceu critérios mais sofisticados para prova de pratica
de preco excessivo. No precedente Scandlines Sverige v. Port of Helsingborg®,
a Comissao Europeia rejeitou uma representagao de iniciativa de operadores de
navios sob a alegacao de que os precos cobrados pelos proprietarios dos portos
pelos servigcos prestados no trecho Helsingborg—Helsinor eram demasiadamente

excessivos e reconheceu expressamente o direito do agente econémico que

®¢ (1978) ECR 207
®” ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H., 2007, p. 49.
% 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 intangivel que representa uma localidade mais
vantajosa para atracamento de navios) de cobrar precos mais elevados.
Reconheceu-se, ainda, expressamente, que tal valor intangivel deve ser levado
em consideracdo para fixacdo do valor cobrado pela prestacdo do servigco
portuario, ainda que a posicao vantajosa ndao mais implique ao prestador do
servico o dispéndio de qualquer valor especificamente associado aquele
diferencial competitivo. Em outras palavras, o porto ndo mais incorre em
qualquer despesa adicional em decorréncia da localizacao privilegiada, mas a
cobrangca de um valor adicional pela maior comodidade dos clientes seria

legitima e de acordo com as leis de defesa da concorréncia.

Na verdade, hodiernamente, as autoridades de defesa da concorréncia
europeias tendem a reservar a aplicacao do artigo 102 referenciado apenas para

casos extremos. Sendo, vejamos:

a existéncia de uma posicao dominante, por si s6, ndo é contraria as
regras de defesa da concorréncia. Consumidores podem ser
prejudicados diante de um agente econdmico dominante exercendo
sua posicao dominante, sendo a forma mais provavel a pratica de
precos mais altos que poderiam ser encontrados se o mercado fosse
caracterizado por uma concorréncia efetiva. De qualquer forma, a
Comissdo, em seu processo decisério, normalmente ndo controla ou
condena precos elevados como tal. Ao contrario, examina-se a conduta
da empresa supostamente dominante, geralmente de forma contraria a
seus concorrentes ou novos entrantes que normalmente trariam
consigo niveis maiores de concorréncia efetiva e niveis de preco a ela
associados.®

89 XXXIV Relatério de Politicas Concorrenciais (Commission 1994), p. 207, traducao livre.
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As dificuldades para aplicacdo do artigo 102 (a) do Tratado da Unido Europeia
obviamente se potencializam ante a intrincada questao referente a recompensa
justa devida aos agentes econbémicos detentores de direitos de propriedade
industrial pelo investimento em pesquisa cientifica e desenvolvimento

tecnologico.

No precedente jurisprudencial Parke Davis v. Probel, a Corte de Justica
Europeia entendeu que “precos de venda mais elevados para um produto

patenteado (...) ndo necessariamente constituem abuso”.”®

Tal afirmativa sugeriu, em principio, que a fixacdo de precos supracompetitivos
poderia constituir justa recompensa ao agente econémico detentor de direitos de
propriedade industrial especialmente em razdo dos recursos investidos na
consecugao do resultado inventivo. Ja no precedente jurisprudencial Maxicar v.
Commission, deliberou-se que o principio de recompensa dos recursos
investidos em pesquisa cientifica e desenvolvimento tecnolégico nado deve
necessariamente restringir-se a uma analise do tipo cost-plus, ou seja, que “ao
inventor € permitido recuperar ndo apenas os custos de producdo em sentido
estrito, mas uma margem de lucro razoavel pelas despesas em pesquisa e

desenvolvimento” e que:

0 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 sao incluidos nos custos que podem ser recuperados
antes que 0s pregos sejam considerados excessivos.

"% (1968) ECR at. para 73.
" (1988) ECR 6039 par. 17.
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2.3 INVESTIGACAO EUROPEIA NO SETOR FARMACEUTICO

Nao se pode discorrer sobre a experiéncia europeia no que tange as relagdes
entre propriedade industrial e defesa da concorréncia sem abordar
especificamente a investigacdo conduzida pela autoridade antitruste europeia
especificamente no setor farmacéutico. De fato, a investigacdo conduzida pela
Comissao Europeia constitui insumo valioso como campo preparatério para o
estudo principioldgico que se seguira. Senao, vejamos!

Especialmente no segmento farmacéutico, o processo inventivo revela-se
altamente arriscado, incerto, longo e custoso. O setor mostra-se altamente
regulado; e o tempo médio desde a pesquisa basica, ou seja, do momento em
gue uma molécula é selecionada para estudos até que o medicamento possa ser

comercializado, é estimado em dez anos, conforme indica o Grafico 4, abaixo”?.
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Grafico 4 — Tempo do processo de selecdo da molécula a comercializagdo do
medicamento
Fonte: INTERFARMA (2011)"

” INTERFARMA. Tempo para desenvolver um medicamento. Disponivel em
<http://www.interfarma.org.br/site2/index.php/sobre-a-interfarma/associados/372-tempo-para-
desenvolver-um-medicamento>. Acesso em 25.7.2011.

® 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 sao relevantes, ja
que deve ultrapassar, incolume e exitosa: (i) a fase pré-clinica — que mede a
eficacia e tolerdncia em animais; (ii) a fase clinica | — tolerancia em humanos; (iii)
a fase clinica Il — dosagem e eficacia em pacientes; (iv) a fase clinica Ill —
eficacia e seguranca em maior numero de pacientes; e (v) a fase de registro, na
qual a agéncia reguladora avalia os dados submetidos para aprovacao da

comercializagéo.

Ainda na seara farmacéutica, atualmente o custo médio para o desenvolvimento
de uma nova molécula como opg¢ao terapéutica corresponde a nada menos que

US$ 802 milhdes’.

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 realizacao de inspec¢des ndo agendadas em diversos
agentes econdmicos do segmento farmacéutico”. Esse tipo de investigacdo
direcionada exclusivamente a um segmento mercadoldgico tipicamente ocorre
quando a autoridade antitruste detecta a necessidade de aprofundar a analise

em relacao aquele setor a fim de identificar possiveis obstaculos a concorréncia.

* SENNES, Ricardo Ubiraci, KOHLMANN e TAKAKI, Anselmo. Os movimentos das
multinacionais e a internacionalizagdo da pesquisa, desenvolvimento e inovagéo. In: SENNES,
Ricardo Ubiraci; BRITTO FILHO, Antonio. Inovagbes tecnoldgicas no Brasil. Desempenho,
Eoliticas e potencial. Sdo Paulo: Cultura Académica, 2011, p. 130

® EUROPA. Antitrust — sector inquiry into pharmaceuticals — frequently asked questions.
Disponivel 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 investigagao setorial é iniciada por meio de uma inspec¢do nao previamente agendada.
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Além do segmento farmacéutico, outros setores, tais como telecomunicagdes,

energia e bancario ja haviam sido objeto do mesmo tipo de investigacao.

Os dois indicios que levaram a autoridade de defesa da concorréncia europeia a
instaurar o inquérito setorial foram: (i) ter sido observada reducao do numero de
medicamentos novos introduzidos no mercado — entre 1995 e 1999, teria sido
lancada uma média de quarenta moléculas novas; enquanto no periodo de 2000
a 2004, a média apurada foi de apenas 28 novas opc¢oes terapéuticas); e (ii)
notar-se suposta demora injustificada na introducédo de medicamentos genéricos
no mercado europeu. O propdsito da investigacdo setorial visava, portanto,
apurar se os dois fendbmenos eram resultado de restrigbes a concorréncia ou de

abuso unilateral de posicdo dominante.

A autoridade de defesa da concorréncia expressamente admitia que o cenario
regulatério cada vez mais rigoroso e restritivo no que se refere a comprovacao
de seguranca e eficacia para a aprovacao da comercializacdo de medicamentos
novos teria impacto significativo na introducdo dos produtos no mercado
europeu, mas o objetivo da investigagdo consistia precisamente em determinar
se a reducgéo ou demora do langamento desses produtos decorreria de eventuais

condutas anticompetitivas.

Indagada sobre a possibilidade de a suposta demora no langamento de
medicamentos genéricos ser inerente ao sistema de patentes e n&o decorrer de

condutas anticompetitivas, a Comissado Europeia assim se manifestou:
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A Lei de Patentes concede aos inventores de medicamentos novos
uma recompensa justa em termos de protecdo temporaria a
competicao de genéricos. A investigacdo da Comissao Europeia apoia
este principio. A questdo que a Comissdao Europeia examinara é se
além e acima desta protegcdo temporaria, a entrada de medicamentos
novos e genéricos esta sendo reduzida ou postergada por praticas
anticompetitivas. O uso indevido de procedimentos publicos e
regulamentos para afastar a concorréncia por parte de laboratorios
comerciantes de mediantes genéricos pode, em algumas
circunstancias, caracterizar abuso de posi¢ao dominante em violagéo
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 Comissdo quer examinar se tais
acordos sdo compativeis com as regras do Tratado da Comunidade
Europeia sobre praticas comerciais restritivas (artigo 81 )76.

Em 28 de novembro de 2008, apds a emissao do Relatério Preliminar de 8 de

julho de 2009, foi compilado o relatério final pela Comissdo Europeia sobre o

inquérito setorial”’. As principais conclusdes a que se sobre a defesa da

concorréncia podem ser compiladas conforme segue:

(i) o setor farmacéutico seria um dos principais usuarios do sistema
de patentes e o0 numero de patentes depositadas pelos agentes
econdmicos — ao longo do ciclo de desenvolvimento do produto e apés
0 seu lancamento — aumentaria sensivelmente em casos de
medicamentos blockbuster’®;

(i) 0 comportamento dos laboratérios 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 apresentacdo de mudltiplos
pedidos de patentes para o mesmo medicamento (formando os
denominados “aglomerados de patentes — patent clusters — ou

"°EUROPA. Op. cit., 2012.

” CE. Disponivel em
<http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pt.pdf>. Acesso
em 5.2.2012.

’® Esta tendéncia parece ser uma consequéncia natural, comportamental e legitima do préprio
processo inventivo. Isso porque, obviamente, ha mais espaco para a realizagdo de invencoes
incrementais — que, por sua vez, geram patentes secundarias — quando se concebe uma
inovagao radical (como, por exemplo, a invencdo de uma nova molécula). Outrossim,
naturalmente existe mais incentivo a uma maior ou total protecao do resultado inventivo através
do sistema de patentes quando o retorno financeiro advindo da sua exploragdo comercial é
maior, até porque, neste caso, maior também sera o interesse, por parte dos concorrentes, em
utilizar a mesma tecnologia e a motivagao a violagdo do direito de propriedade industrial.
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“emaranhados de patentes” — patent thickets) é pratica 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, “pdde ser identificado um
segundo instrumento utilizado pelas empresas de medicamentos
originais, a saber, a apresentagéo voluntaria de pedidos de registro de
‘patentes fracionadas’, sobretudo o IEP, organismo junto ao qual é
apresentada a maioria dos pedidos de patentes no setor farmacéutico.
Estes pedidos, que sdo previstos no direito de patentes como uma
forma legitima de dividir um pedido de base (inicial), ndo podem
extravasar o contetdo do pedido inicial, nem o periodo de protegéo.
Podem, contudo, alargar o periodo de exame por parte do instituto de
patentes, uma vez que a analise dos pedidos de patentes fracionadas
prossegue mesmo em caso de retirada ou revogacdo do pedido de
base o que, em determinadas condigdes, pode aumentar a inseguranca
juridica para as empresas de genéricos”;

(b) litigios em matéria de patentes: a autoridade antitruste europeia
reconheceu expressamente que “fazer valer direitos de patente em
tribunal é legitimo e constitui um direito fundamental garantido pela
Convengao Europeia dos Direitos Humanos: trata-se de um meio eficaz
de assegurar o respeito as patentes”. Todavia, a Comissao Europeia
entendeu que, em alguns casos, os laboratérios comerciantes de
medicamentos novos poderiam optar pela propositura de demandas
judiciais “ndo tanto pelos seus méritos, mas como um sinal dissuasério
destinado a desincentivar a entrada no mercado dos seus concorrentes
de genéricos”. A este respeito, destacou a autoridade de defesa da
concorréncia que o custo total na Unido Europeia das agdes judiciais
relacionadas a patentes farmacéuticas no periodo de 2000 a 2007
excederam 420 milhdes de euros e que “uma proporgao significativa
desses custos poderia ter sido evitada na auséncia da duplicagdo de
acOes transfronteiricas, resultantes da auséncia de uma patente
comunitaria e de um sistema especializado na resolugao de litigios no
dominio das patentes”;

(c) oposicdes e recursos administrativos: teria sido confirmado um
nuimero de oposigcdbes durante o processamento administrativo do
pedido de patente significativamente superior no setor farmacéutico
(cerca de 8%) em relagdo ao setor da quimica organica (cerca de 4%)
e demais segmentos. Nesses casos, os laboratorios comerciais de
medicamentos genéricos teriam logrado éxito em 60% dos casos —
resultando na ndo concessdo da patente —, mas 80% das decisbes
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 Util a situagdo dos produtos genéricos potenciais face as
patentes”.

(d) acordos em litigios de patentes: a autoridade antitruste apurou,
entre 2000 e junho de 2008, mais de 200 acordos celebrados entre
laboratérios comerciantes de medicamentos novos e laboratérios
comerciantes de medicamentos genéricos em agbes judiciais
envolvendo patentes e, em aproximadamente metade dos casos, teria
havido alguma restricdo a exploracdo econdmica do medicamento
genérico, além “de uma transferéncia de valor da empresa de
medicamentos originais para a empresa de genéricos, quer sob a
forma de um pagamento direto ou de uma licenga, de um acordo de
distribuicdo ou de um acordo acessorio.
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Como resultado do inquérito setorial, a Comissdo Europeia apresentou
basicamente quatro frentes de acao, a saber: (i) intensificar o controle
concorrencial; (ii) instituir rapidamente a patente comunitaria e criar um sistema
unificado para a resolucao de litigios; (iii) racionalizar o processo de autorizacao
de introducdo no mercado; e (iv) melhorar a fixacdo de precos e o sistema
publico de reembolso, desenvolvendo um ambiente que favoreca a concorréncia

com vista a difusdo de medicamentos genéricos.

Finda a investigagdo setorial, a Comissao Europeia continuou monitorando
acordos envolvendo patentes entre laboratorios comerciantes de medicamentos
novos e laboratérios comerciantes de medicamentos genéricos. Em 5 de julho
de 2010, foi publicado o 1° Relatério sobre o Monitoramento de Acordos de
Patentes’®, cobrindo o periodo entre julho de 2008 r dezembro de 2009, cuja

finalidade consistia em:

entender melhor o uso deste tipo de acordo na Uniao Europeia e
identificar se esses acordos postergam a entrada de medicamentos
genéricos no mercado em detrimento do consumidor europeu em
possivel violagdo a lei europeia de defesa da concorréncia.®’

A Comisséo Europeia reconheceu que acordos sdo meios legitimos de pér fim a
um qualquer divergéncia comercial de natureza privada, na qual se incluem os

litigios de patentes. Todavia, a autoridade antitruste conclui que acordos que

® O item 2.1 (2) do Relatério estabelece que, para os fins do Relatério, devem ser consideradas
como acordos de patentes, transacoes relativas a litigios de patentes reais ou potenciais, por
exemplo, questbes relativas a infragdo ou validade de patentes. Tais acordos sé@o concretizados
no contexto de contencioso judicial ou administrativo de patentes, nas quais nao foi proferida
decisdo de mérito.

8 CE.1st Report on the Monitoring of Patent Settlements (period: mid 2008 - end 2009)
Published on 5 July 2010. Disponivel 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 transferéncia de valores, por parte de laboratérios comerciantes de
medicamentos de referéncia em favor de laboratérios de medicamentos
genéricos, sdo problematicos do ponto de vista concorrencial. Outros exemplos
de acordos problematicos seriam acordos que ampliam o direito de
exclusividade de uma patente para além da jurisdicao na qual foi concedida, seu

prazo ou escopo de protegéo.

As conclusbes a que chegou a autoridade europeia de defesa da concorréncia
quando da emissao do relatério citado foram no sentido de que: (i) acordos que
restringiam a entrada de medicamentos genéricos no mercado europeu
mediante algum tipo de pagamento por laboratérios comerciantes de
medicamentos novos em favor de laboratdrios comerciantes de medicamentos
genéricos cairam sensivelmente®', assim como o montante transferido; e (ii) a
atuacdo da autoridade antitruste n&o inibiu os agentes econdémicos a realizar
acordos de forma geral — o que teria feito cair por terra a alegagdo de alguns
interlocutores do segmento farmacéutico de que a investigagcdo forcaria as
empresas a continuar litigando ainda que entendessem nao ser mais o caso —,
mas que tais acordos se teriam dado de forma menos problematica pela oética

concorrencial.

8 Entre 2000 e 2007, 20% dos acordos detectados previam tais pagamentos. Entre a conclusdo
do inquérito setorial e dezembro de 2009, apenas 10% de acordos neste sentido foram
identificados.
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O monitoramento das relagbes de concorréncia envolvendo propriedade
industrial no setor farmacéutico teve continuidade; e, em 6 de julho de 2001, foi
publicado o 2° Relatério sobre o Monitoramento de Acordos de Patentes,
cobrindo o periodo que compreende 12 de janeiro a 31 de dezembro de 2010%,
tendo sido confirmadas exatamente as mesmas tendéncias identificadas no
relatério anterior, quais sejam, diminuicao de acordos envolvendo pagamentos
por parte de laboratérios comerciantes de medicamentos novos em favor de
laboratérios comerciantes de medicamentos genéricos e manutencao da
quantidade de transacbes em litigios envolvendo patentes, porém sem suscitar
maior preocupacao da autoridade antitruste. Todavia, fora expressamente
consignado no 2° Relatério que o monitoramento tera seguimento por pelo
menos mais um ano no ambito do mercado europeu de medicamentos para uso

humano.

2.4 PRINCIPIOLOGIA EXTRAIDA DA EXPERIENCIA EUROPEIA

De todo o exposto, podem-se extrair da experiéncia europeia 0s principios
classicos de protecao ao consumidor — afeto tanto ao direito da concorréncia
quanto a propriedade industrial —,eficiéncia econémica no antitruste e principio

da novidade no direito da propriedade industrial.

8 E.C. 2nd Report on the Monitoring of Patent Settlements(period: January-December 2010).
Published on 6 July 2011 European Commission. Disponivel 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 principiolégico, chama a atencdo uma
peculiaridade do direito europeu no que se refere ao preco do produto protegido
por um direito de propriedade industrial. Ao expressamente admitir que os
precos desses produtos contemplam um elemento de compensacéo, tal como
ocorreu no precente jurisprudencial Maxicar v. Commission, parece, a autoridade
antitruste, estar-se guiando essencialmente pelo fundamento axiologico do

estimulo a inovagao.

Faz-se coro, nesse tocante, ao entendimento esposado na Unido Europeia,
desde que, para estimular a inovacao e preservar o fundamento econémico que
sustenta o sistema de protegcdo a propriedade industrial, o valor do produto
protegido pelo direito considere o montante despendido em desenvolvimento
cientifico e pesquisa tecnoldgica, o risco assumido pelo agente econdémico
durante o processo inventivo, as barreiras regulatérias aplicaveis ao processo, 0
grau de incerteza razoavelmente esperada em relacdo a recuperagdo do

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

Poder-se-ia, a proposito, falar, em nivel principiolégico, em apropriabilidade
proporcional aos riscos e recursos investidos em inovacéo. Todavia, parece que,
além de constituir teoricamente um subprincipio ao principio do estimulo a
inovacao (este sim o fundamento axiologico), sua aplicacdo dependeria de

fatores mais econémicos que juridicos.
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De qualquer forma, tendo em vista que os esforgos ora empregados sdo, como
ja destacado acima, no sentido de nao buscar solucdes juridicas mediante
instrumentos nao juridicos, a apropriabilidade proporcional ndo sera utilizada no

exercicio principioldgico levado a cabo neste estudo.

Todavia, apenas para registro, entende-se que estaria, tal subprincipio, em plena
harmonia tanto com o direito antitruste (ndo configuracdo de aumento arbitrario
de lucro ou imposi¢cao de preco abusivo), como no campo do direito privado

(aplicacao da proporcionalidade e nao caracterizagao de enriquecimento ilicito).

Ainda no que se refere a inovagdo, em capitulo intitulado “O papel fulcral da

inovacao”, o Relatério Final de 2009 assim dispde:

(...) Os direitos de propriedade industrial sdo um elemento fulcral na
promogao da inovagdo. A protecdo dos direitos de propriedade
intelectual é importante para todos os setores econbémicos, sendo
fundamental para a competitividade europeia. (...) A Comissao,
empenhada na promogdo da inovagdo 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 seguranga juridica necessaria (CE, 201 1).83

Ainda a respeito, cabe transcrever o seguinte trecho extraido do Relatério de
2009 que — amparado pelo principio do estimulo a inovacao, comum ao direito
da propriedade industrial e do direito da concorréncia — revela a convergéncia

entre os dois campos do direito, a saber:

8 E.C. Op. cit. 02.02.2012.
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A promocgao das invengdes e o fomento do crescimento econémico sao
0s objetivos comuns da propriedade industrial e do direito da
concorréncia. A inovagdo constitui uma componente essencial e
dindmico de uma economia de mercado aberta e competitiva. De igual
modo, a concorréncia também exerce pressdes sobre as empresas no
sentido da inovagao. Por conseguinte, tanto o direito de propriedade
intelectual como o da concorréncia sdo necessarios para promover a
inovagao e assegurar a sua exploragdo em termos concorrenciais. Se a
existéncia e o exercicio de um direito de propriedade industrial ndo sao,
em si, incompativeis com o direito da concorréncia, ndo se encontram
isentos de uma intervengcdo ao abrigo deste Ultimo. Todavia,
determinadas praticas apenas constituem uma infragdo em
circunstancias excepcionais.

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

investigacao foi igualmente permeada pelo principio da protecao ao consumidor,

conforme segue:

(...) qualquer intervengao por parte das autoridades publicas no setor
farmacéutico deve visar a criagdo de um quadro concorrencial que
assegure 0 acesso aos cidadaos europeus a medicamentos
inovadores, seguros e precos abordaveis sem atrasos injustificados.
Neste contexto, o respeito tanto do direito da concorréncia como das
medidas regulamentares pode e deve contribuir para melhorar o
funciorggmento do mercado em beneficio dos consumidores (CE,
2012).

O principio da protecao ao consumidor revela-se como fundamento axiol6gico

essencial da atuacdo da autoridade antitruste europeia também por meio do

seguinte trecho extraido do 1° Relatério, a saber:

em Ultima analise, pode ser o consumidor que paga pelo prego do
retardamento da entrada do medicamento genérico no mercado e,
portanto, quaisquer dos beneficios para a sociedade identificados
acima sdo compensados pelos efeitos negativos de acordos entre
concorrentes po’[enciais.86

8 |dem.
8 |dem.
8 |dem.
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Note-se, ainda, a onipresenca do principio da propor¢ao restrita ao escopo de
exclusividade ao objeto da invencéo, ao passo que, consoante destacado acima,
constante foi a preocupacao da autoridade antitruste europeia no sentido de
limitar o exercicio dos direitos de propriedade industrial ao escopo de protecao
efetivamente garantida pela patente, ou seja, a invengao restrita no quadro

reivindicatério, vedando acordos entre concorrentes que o estendessem.

2.5 A EXPERIENCIA JAPONESA

2.5.1 Propriedade industrial, protecionismo e Lei Antimonopdlio

A préatica nipbnica certamente agrega importantes contribuicbes ao tema.
Praticamente toda a legislacao de propriedade industrial no Japao 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 Ultima década. E inconteste que o direito
de propriedade industrial no Japao foi estruturado e é concebido mais como
mecanismo de desenvolvimento econdmico que como forma de protecado de
direitos individuais. Ademais, conforme restara adiante demonstrado, de maneira
protecionista, tanto os tribunais quanto o Poder Legislativo nipdnico sempre
estiveram inclinados a encarar a propriedade industrial mormente como

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

internacionais dos quais o Japao € signatario.

A assim chamada Lei Antimonopdlio, de 1947, embora igualmente tenha por
objetivo precipuo o desenvolvimento econémico e industrial do pais, possui
objetivos macroeconémicos mais amplos € se ocupa nao apenas da protecao
individual dos agentes econébmicos, mas também do publico consumerista e da
saude econdmica do pais. Nesse sentido, o artigo 1°da Lei Antimonopdlio assim

dispoe:

Esta Lei, ao proibir a monopolizagdo privada, restricées injustificaveis
no comércio e praticas comerciais desleais, ao impedir a concentragao
excessiva de poder econdmico e eliminar restricdes nao razodveis de
produgdo, venda, precgo, tecnologia e afins, bem como qualquer outra
restricdo indevida de atividades comerciais por meio de aquisigoes,
contratos e afins, visa promover a concorréncia livre e justa, estimular
as iniciativas criativas dos agentes econdémicos, encorajando atividades
comerciais empreendedoras, aumentar o nivel de emprego e de renda
geral, e assim promover a democracia € o desenvolvimento saudavel
da economia nacional, bem como salvaguardar os interesses dos
consumidores em geral.

2.5.2 A questao da imunizacao da propriedade industrial ao controle

antitruste

Diferentemente de outros ordenamentos juridicos, a Lei Antimonopdlio nipbnica
expressamente imuniza o exercicio de direitos de propriedade industrial de

controle antitruste. O artigo 21 desse diploma legal, cuja redag¢ao original de
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1947 nao fora afetada pela reforma de 1953, 1977 e 1992, reza 0 que segue, in
verbis:

Artigo 21 (Direitos de Propriedade Industrial)

Os dispositivos desta Lei ndo serdo aplicados a atos qualificados como
exercicio 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 € possivel inferir, a intencao do legislador japonés foi provavelmente
distinguir a exclusividade decorrente de direitos de propriedade industrial do
conceito geral de monopdlio contrario ao interesse publico. Com efeito, a melhor
técnica legislativa recomendaria que o referido artigo 21 tivesse previsto
expressamente que, ainda que determinado agente econémico se valesse de
um direito de propriedade industrial para dominar ou excluir terceiros de
determinado mercado, tal conduta nao poderia ser analisada a luz do artigo 3°
da Lei Antimonopdlio, que proibe a assim chamada “monopolizag¢édo privada”. De
qualquer forma, o exercicio de direitos de propriedade industrial ainda poderia,
em tese, ser tido por ilicito caso fosse considerado como restricdo indevida ou

pratica comercial desleal.?’

Transcorreu longo periodo até que as autoridades de defesa da concorréncia
japonesas se manifestassem acerca do artigo 21 retromencionado. Seria
legitimo esperar que o tivessem feito nas primeiras diretrizes estabelecidas pelo
orgao sobre licengas de patentes e know-how, em 1968. Todavia, fato é que,

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

8"HEATH, 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.
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fizeram mencao expressa a intersec¢ao entre direitos de propriedade industrial e

o artigo 21 da Lei Antimonopdlio.

As referidas Diretrizes dispdem no seguinte sentido:

(i) embora se consubstanciem em atos de exercicio de direitos de propriedade
industrial e, portanto, em principio estarem imunes ao controle antitruste de
acordo com o artigo 21 da Lei Antimonopdlio, restricdes impostas em contratos
de licenca de exploracdo de patentes (delimitacdo de territorio, escopo da
licenga, periodo de vigéncia etc.) geralmente produzem efeitos, ainda que
diretos, em relacdo a outros agentes econdébmicos ndo envolvidos na relagao
contratual e, nesse passo, devem ser analisadas a luz do direito da
concorréncia. Também nado ha que isentar do controle antitruste outras condutas
gue consubstanciem atos de exercicio de direitos de propriedade industrial, tais
como a imposic¢ao de restricbes ao direito de licenciar ou néo licenciar patentes —
existentes ou futuras — ndo envolvidas na transagéo ou restricbes que tenham o
efeito de impedir o licenciante de buscar tutela jurisdicional em caso de violagédo

das obrigacdes contratuais pelo licenciado, ou vice-versa;

(i) atos decorrentes do exercicio de direitos de propriedade industrial ndo devem
escapar ao controle antitruste se forem considerados como contrarios aos
propositos do sistema de propriedade industrial japonés (entre eles, como nao

poderia deixar de ser, claramente esta o investimento em inovagao tecnolégica).
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Em outras palavras, se determinado agente econdmico pratica um ato que, sob
o pretexto de representar o exercicio de um direito de propriedade industrial de
acordo com a Lei de Patentes nipbnica, na verdade tem o objetivo de impor uma
restricao comercial injustificada, tal ato deve ser considerado como contrario ao
sistema de propriedade industrial e, destarte, a ele deve ser aplicado o
dispositivo legal que veda a “monopolizacao privada”. Somente estardao imunes
ao controle antitruste atos de exercicio de direitos de propriedade industrial que

sejam compativeis com os principios que fundamentam o sistema,;

(iii) o artigo 21 da Lei Antimonopdlio ndo tem o efeito de imunizar atos
resultantes do exercicio de direito de propriedade industrial de controle antitruste
caso se entenda que a pratica de tais atos configura restricdo comercial

injustificavel, monopolizagéo privada ou pratica comercial desleal;

(iv) ao determinar se a Lei Antimonopdlio se aplica ou ndo a dado ato, as
autoridades de defesa da concorréncia niponicas devem averiguar se ndo houve
exaustao dos direitos de propriedade industrial em questdo. Assim como no
ordenamento juridico patrio®®, no Japdo também ocorre a exaustdo de direitos
patentarios no momento em que se da a primeira venda do produto protegido,
desde que de forma licita e com o consentimento do detentor do direito.

Dessarte, restricoes posteriormente impostas por titulares de patentes a venda

80 artigo 43, inciso IV, da Lei n°©9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial
Brasileira — LPI) dispde que o direito de impedir terceiro desautorizado de explorar
comercialmente o objeto de protecdo patentaria ndo 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
japonés sao tratadas pelas autoridades de defesa da concorréncia da mesma

forma que condutas exclusionarias em geral; e

(v) assim como qualquer outra modalidade de propriedade que, enquanto tal,
possua valor econémico, atos envolvendo segredos de negdcio estao sujeitos a
Lei Antimonopdlio e controle antitruste. Entretanto, considerando que o know-
how constitui uma categoria de propriedade industrial de natureza confidencial,
deve-se levar tal condicao especifica em consideragdo na andlise de questbes

envolvendo know-how.

Embora nao relativo a uma norma constitucional, parece que no ordenamento
juridico japonés esta presente 0 mesmo fendbmeno hermenéutico cada vez mais
frequente no Brasil chamado de “mutacao constitucional”. Em vez de alterar o
texto legal mediante o devido processo legislativo, ao editar as Diretrizes, o
exegeta nipbnico, sem o0 competente mandato de soberania popular,
simplesmente alterou o conteddo semantico do artigo 21 da Lei Antimonopdlio
na quase totalidade. A critica que ora se apresenta nao se refere ao mérito do
conteudo das Diretrizes, mas ao esvaziamento quase por completo do
dispositivo legal sem extirpa-lo do ordenamento juridico. Todavia, tal
procedimento coloca em risco a seguranca juridica e pode afetar a

intangibilidade do sistema juridico, necessaria a estabilidade social.
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Outras duas consideracdes se mostram oportunas em relagdo ao disposto até
entdo a respeito da experiéncia nipdnica sobre o tema. A primeira concerne ao
fato de a lei antitruste incluir no bojo praticas comerciais desleais entre agentes
econdmicos. E interessante notar que, no ordenamento juridico brasileiro,
concorréncia desleal é tratada (e criminalizada) exclusivamente pela legislacao
de propriedade industrial®® e ndo pelo direito da concorréncia. Em outras
palavras, o instituto juridico da concorréncia desleal, sob a égide do direito da
propriedade industrial, protege o concorrente em si mesmo, enquanto o direito

da concorréncia se ocupa do mercado.

8 A Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial Brasileira — LPI) dispoe,
em seu artigo 2°, que “a protegado dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o
seu interesse social € o desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais, efetua-se mediante:
repressao a concorréncia desleal’. Ademais, o artigo 195 do mesmo Diploma tipifica as

seguintes condutas como crimes de concorréncia desleal: “I — publica, por qualquer meio, falsa
afirmacao, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; Il — presta ou divulga,
acerca de concorrente, falsa informagéo, com o fim de obter vantagem; Ill — emprega meio

fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem; IV — usa expresséo
ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo entre os produtos ou
estabelecimentos; V — usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia
alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;
VI — substitui, pelo seu proprio nome ou razao social, em produto de outrem, o nome ou razao
social deste, sem o seu consentimento; VII — atribui-se, como meio de propaganda, recompensa
ou distingdo que nao obteve; VIII — vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou
invélucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma espécie, embora nao adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime
mais grave; IX — da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para
que o empregado, faltando ao dever do emprego, Ihe 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; X| — divulga, explora ou
utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagdes ou dados confidenciais, utilizaveis
na industria, comércio ou prestacao de servigcos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento
publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relagao
contratual ou empregaticia, mesmo apds o término do contrato; Xll — divulga, explora ou utiliza-
se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou informagdes a que se refere o inciso anterior, obtidos
por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; Xlll — vende, expde ou oferece a venda
produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que nao o seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou
patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de
resultados de testes ou outros dados nao divulgados, cuja elaboragao envolva esforgo
consideravel e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condicdo para
aprovar a comercializagao de produtos.
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Nas palavras de José Marcelo Martins Proenca:

a moderna disciplina da concorréncia esta longe de se confundir com a
disciplina da concorréncia desleal, que tem por objetivo a prote¢do dos
agentes econdmicos contra as atuagdes dos seus concorrentes
contrarias aos principios de deotonlogia profissional, enquanto a
primeira tem por objetivo a protecao das estruturas de mercado.*

A outra consideracdao diz respeito a utilidade pratica do artigo 21 da Lei
Antimonopodlio se interpretado a luz das Diretrizes. Se, consoante explicitado
acima, o referido dispositivo é interpretado de modo a somente afastar do
controle antitruste atos representativos de exercicio de direitos de propriedade
industrial que sejam considerados compativeis com os objetivos perquiridos pelo
sistema de protecédo da propriedade industrial e que tal avaliagdo inegavelmente
apresenta grande margem de subjetivismo, parece que sera sempre possivel ao
suposto infrator de um direito de propriedade intelectual alegar em beneficio
proprio que a conduta do titular do direito ndo € condizente com tais objetivos e,
nesse passo, aduzir que o artigo 3° da Lei Antimonopdlio japonesa se aplica a
referida conduta. Em outras palavras, resta pouco ou nada efetivo o artigo 21
para imunizar atos que consubstanciem o exercicio de direitos de propriedade
industrial se basta a alegacdo de que sao contrarios aos objetivos que

fundamentam o sistema de propriedade industrial para que a Lei Antitruste a

eles se aplique.

Como se vera adiante, a maior parte da doutrina juridica nipbnica, tanto

concorrencialista quanto especializada em propriedade industrial, acredita ndo

% PROENCA, José Marcelo Martins. Concentracdo empresarial e o direito da concorréncia. S&o
Paulo: Saraiva, 2001. p. 13.
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haver contradicao entre a Lei de Patentes e a Lei Antimonopdlio japonesa, mas
entende que o artigo 21 da Lei Antimonopdlio ndo tem o fito de excluir do
controle antitruste toda e qualquer conduta fulcrada em direitos de propriedade
industrial, sobretudo a imposicao de clausulas restritivas em contratos de licenca

de exploracao 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 imposicdo de precos de
revenda em contratos de distribuicdo que envolvam licenca de exploragdo de
patente, ndo seriam alcancadas pelo referido dispositivo e, portanto, estariam

sujeitas a controle antitruste®'.

Por sua vez, Monya identifica um ponto de atrito entre a lei antitruste que proibe
monopolios enquanto a Lei de Patentes os originaria. De qualquer forma,
reconhece que ambos os diplomas legais tém o objetivo comum de estimular o
desenvolvimento industrial doméstico. Entende que o propodsito do direito de
propriedade industrial ndo é garantia de forte posi¢cao concorrencial, mas a
possibilidade de justa recompensa pela consecucdo da invengédo; e esse

também seria o escopo do artigo 21 da Lei Antimonopdélio®.

" TOYOSAKI, Koei. Kégyé shoyiikenhé (direito da propriedade industrial). Toquio, 1956.

% MONYA, Nobuo. Tokkyo ken, know-how to dokusen kinshi seisaku (Direito de Patentes, Know-
how e Politica Antitruste). In Dokusen Kinshihé Course Il (Curso de Direito Antitruste Il). Téquio,
1976.
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Kawaguchi defende que o artigo 21 deveria ser suprimido da Lei Antimonopdlio e
gue uma analise casuistica do escopo de protecao da Lei de Patentes e da Lei
Antimonopdlio indicaria a incidéncia ou ndo do controle antitruste a determinada

conduta®.

Shoda sustenta que o artigo 21 confirma que direitos de propriedade industrial
nao sdo contrarios & ordem econdmica.’* Negishi possui uma visdo interessante
a respeito do tema e concebe os direitos de propriedade industrial como leis de
concorréncia em sentido mais amplo. Para ele, a Lei de Patentes e a Lei
Antimonopodlio sdo complementares: enquanto os direitos de propriedade
industrial estimulam a concorréncia dindmica entre 0os agentes econémicos, a Lei
Antimonopdlio prevé métodos para coibir restricdes resultantes do uso indevido
da propriedade industrial. O autor defende, portanto, que o direito da
concorréncia proibe o exercicio de um direito de propriedade industrial que nao

encontre justificativa no proprio escopo daquele direito®.

Hienuki discorda que o direito da propriedade industrial e o direito da
concorréncia tenham propésitos comuns, mas reconhece que um complementa
o outro para o desenvolvimento da economia. O jurista nipbnico 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

% KAWAGUCHI, Hiroya. Tokkyo ken no Késhi to dokusen kinshihé no kankei (O exercicio de
direito de patentes e sua relagdo com o artigo 21 da Lei Antimonopdlio), 1978.

%*SHODA, Akira. Zentei dokusen kinshihé | (Comentdrios sobre a lei antomonopdlio, Vol. 1)
Toéquio, 1981.

% |dem.
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Antimonopodlio, por sua vez, confirma que iniciativas por parte do titular da
patente visando impedir que terceiros desautorizados a infrinjam nao violam a
ordem econdmica, ou, em ultima instancia, que, ao fazer valer seus direitos de
propriedade industrial consubstanciados em uma patente — inclusive pleitear
indenizagdo e uma medida liminar a fim de fazer cessar a infragcao do seu direito

perante o Poder Judiciario —, ndo estaria o titular a violar a ordem econémica®.

Por fim, Shibuya adota abordagem mais pratica e adiciona que a recusa a
conceder uma licenca ndo pode ser considerada uma hipdtese de
“‘monopolizacdo privada” e, portanto, violaria a legislacdo de defesa da
concorréncia, pois a Lei de Patentes ja prevé a possibilidade de licenciamento

compulséria por falta de uso do objeto da patente®’.

Coaduna-se, aqui, com o entendimento esposado por Hienuki, excetuando-se a
conclusdo de que defesa da concorréncia e propriedade industrial ndo tém
necessariamente propoésitos comuns. Os agentes econémicos precisam de
seguranca juridica para investir em inovacao; e tal objetivo precipuo tanto do
direito de propriedade industrial quanto do direito da concorréncia restaria
manifestamente desatendido se qualquer ato destinado a coibir uma violagao de
direitos de propriedade industrial pudesse ser facilmente considerado como

infracdo da ordem econbémica e gerar responsabilizacdo antitruste. O direito da

®NEGISHI, Akira. Chiteki zaisan kenho to dokusen kinshihd (Direito da propriedade intelectual e
a lei antimonopolio,1991.

9 HIENUKI, Toshifumi. Chiteki zaisan to dokusen kinshihé (Propriedade intelectual e a lei
antimonopdlio). Téquio, 1994.
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concorréncia ndo deve nem pode ser utilizado como mero artificio para ocultar
ou justificar atos que violam direitos de propriedade industrial, sob pena de

torna-lo inécuo e ineficaz para o fim ao qual se presta.

2.5.3 Licenciamento de direitos de propriedade industrial e defesa da

concorréncia

s

E tema extremamente pertinente e, por vezes, negligenciado no estudo das

relagdes entre direito da propriedade industrial e defesa da concorréncia.

A respeito, as autoridades de defesa da concorréncia nipdnicas criaram as
Diretrizes sobre Contratos de Licenca de Exploracao de Patentes e Know-how.
Duas Diretrizes foram publicadas pelo 6rgao de defesa da concorréncia japonés
em 1968 e 1989 que essencialmente presumiam o licenciado sempre em
posicao desfavoravel em relacao ao licenciante e consideravam varias condutas
como necessariamente danosas a concorréncia. As Diretrizes de 1999 trazem
uma visdao mais equanime e reduzem o numero de clausulas contratuais que

necessariamente encerram em si uma ilegalidade.

Consoante as Diretrizes de 1999, as seguintes restricoes relativas a direitos de
propriedade industrial sdo necessariamente ilegais do ponto de vista do direito

da concorréncia: (i) impor obrigacdo de pagamento de royalties apds a expiragao
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da patente; (ii) condicionar o licenciamento de uma patente ao licenciamento de
outra cujo objeto ndo é necessario para a exploracao daquela tecnologia; (iii)
obrigar o licenciado a ceder direitos sobre melhorias por ele realizadas sem a
devida compensacao; e (iii) proibir o licenciado de contestar a validade da
patente, fabricar produtos concorrentes e explorar tecnologias concorrentes apo6s
a rescisao, resilicdo ou expiracdo do prazo de vigéncia do contrato de licenca,
além de outras restricdbes que tenham impacto significativo no mercado em
questao, tais como impedir que o licenciado oponha os proéprios direitos de
propriedade industrial contra o licenciante e, obviamente, imponha pregcos de

revenda ao licenciado.

Algumas clausulas que antes eram tidas como necessariamente ilegais de
acordo com as Diretrizes de 1999 foram transferidas a uma zona cinzenta, que
pode fazé-las ser consideradas legais caso haja justificativas eloquentes a
sustenté-las, tais como impor restricbes ao licenciado no que se refere a
fabricagcdo e exploracdo comercial de produtos ou tecnologias concorrentes,
calculo do valor devido pelo licenciado ao licenciante de acordo com o ndmero
de produtos vendidos pelo licenciado, direitos unilaterais para resilir o contrato,
limitacbes sobre fornecedores de matéria-prima e obrigagdo de usar
determinada marca para exploracdo daquela tecnologia. Nesse aspecto, todas

as circunstancias especificas de cada caso devem ser consideradas.
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Outrossim, as Diretrizes de 1999 elencam quinze condutas que nao sao
consideradas anticompetitivas, a saber: (i) divisdo da licenga em fabricacao, uso,
comercializacdo e outros; (ii) limitacdes temporarias para o licenciamento; (iii)
restricoes territoriais desde que nao sejam estabelecidas em relagdes a produtos
patenteados colocados licitamente no mercado ou com o consentimento do
titular dos direitos de propriedade industrial que, ap6s a primeira venda, ja
estariam exauridos; (iv) restricoes no campo da tecnologia; (v) pagamento de
royalties de acordo com a quantidade de produtos fabricados quando este
método simplificar o célculo do valor devido pelo licenciado ao licenciante; (vi)
imposicao de pagamento de royalties apds a expiracdao de uma patente quando
o pagamento for diferido e retroagir a vendas realizadas antes da expira¢ao da
patente; (vii) obrigacado de licenciar diversas patentes quando, para a exploragao
daquela tecnologia, for necesséaria a utilizacdo 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 licenga; (ix)
obrigacao de tanto o licenciante quanto o licenciado necessariamente licenciem,
de forma nao exclusiva, direitos sobre as melhorias realizadas apés o advento
do contrato de licenga; (x) obrigacdo de manter a outra parte informada sobre as
melhorias realizadas ou sobre a experiéncia adquirida com aquela tecnologia;
(xi) obrigacao de envidar os melhores esforcos; (xii) obrigacao de fabricacao de
quantidade minima de produtos; (xiii) obrigacdo de adquirir materiais basicos ou
partes separadas com vista a garantir a efetividade da tecnologia licenciada e

manter a confiabilidade na marca; (xiv) estabelecimento de padrées de
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qualidade no sentido de garantir a eficacia da tecnologia licenciada; e (xv)

obrigacao de vendas minimas.

2.5.4 Abuso no exercicio de direitos da propriedade industrial, reputacao

do alegado infrator e defesa da concorréncia

A experiéncia japonesa traz importante contribuicio sobre uma
interessantissima questdo que surge quando alguém se debruga sobre o estudo
das relagdes entre propriedade industrial e defesa da concorréncia, a qual diz
respeito a possibilidade de alegacao injustificada de violagdo de direitos de
propriedade industrial gerar responsabilizagdo antitruste. Uma teoria construida
sob a denominagao “atos de denegricao” resta configurada ndo apenas quando
determinado agente econdmico alega injustificadamente que um terceiro esta
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 Japao, assim como o seria no Brasil — ja que aqui também vige o principio da
~ . P . 98 . ~ . TN z
presuncao de inocéncia™ e infracao de patente configura ilicito penal —, até que

o Poder Judiciario ndo se tenha firmado positivamente no sentido de que

% Reza o artigo 5°, inciso LVII, que “ninguém sera considerado culpado até o transito em julgado
de sentencga penal condenatéria”.
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determinada conduta de fato infringiu uma patente, a alegada infragdo constitui
nada mais que uma assuncao dessa possibilidade pelo titular da patente que

estaria sendo violada.

Reconhece-se que tal assungao, se ativa e diretamente disseminada entre os
varios interlocutores do suposto infrator em seu campo de atuacao, pode causar
sérios e irreversiveis danos a sua reputacdo. Além da perda imediata de
clientela, possiveis parceiros comerciais podem simplesmente interromper
operacdes em tramite com o suposto infrator do direito de propriedade industrial.
Isso porque tais agentes econdbmicos também podem estar sujeitos a alegacao
de infracdo de patente diretamente ou ainda por contribuicdo.* Se, ao final,
restar comprovado que nao se configurou infragdo do direito de propriedade
industrial em questdo ou, ainda, que a patente exercida é nula e, portanto, nunca
conferiu direitos de exclusividade ao titular'®, o suposto infrator pode ter tido em

vao sua reputacao injustamente abalada.

% No ordenamento juridico brasileiro, o instituto juridico da infracdo de patente por contribuigao,
inspirado na legislagdo norte-americana, esta 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 prevé pena de detengdo de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa para quem
fornece “componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um
processo patenteado, desde que a aplicagdo final do componente, material ou equipamento
induza, necessariamente, a exploracao do objeto da patente”. Apesar de, no direito brasileiro,
para a configuragdo da infragcdo por contribuicdo, ser necessario que a aplicagdo final do
componente, embora ndo separadamente reivindicado pelo titular da patente, necessariamente
resulte no uso da invengao, mostra-se factivel que a mera possibilidade de ser acionado com
base neste dispositivo inibia os fornecedores de um determinado agente econémico que esta
sendo acusado de violagdo de uma patente a continuarem a fornecer o componente em questao.
1% 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 declaracido de nulidade da patente
devem retroagir ao deposito do pedido, ou seja, considera-se que a patente nunca existiu.
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Como exemplo, pense-se na factivel hipétese de determinado agente econémico
que entende que seus direitos de propriedade industrial estejam sendo violados
e enfrenta resisténcia por parte do suposto infrator no sentido de fazer cessar a
violacao, antes ou depois de aciona-lo judicialmente (todavia sem uma decisao
de mérito a respeito), encaminhe notificacao extrajudicial aos clientes do alegado
infrator, denunciando o suposto carater ilicito da conduta. Vale perquirir se tal
conduta pode configurar infracdo da ordem econémica e gerar responsabilizagao
antitruste. Em 2002, a Corte Superior de Toéquio deparou-se precisamente com
essa situacado e entendeu pela ilegalidade da conduta do titular do direito de

propriedade industrial supostamente violado, conforme segue'’:

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 € anulada ou (ii) quando a decisdo &
no sentido de declarar que nao restou caracterizada a alegada infragao
da patente, o referido alerta constitui prima facie um ato de
concorréncia desleal como “divulgar informacao falsa”. Todavia, em
alguns casos, o referido alerta pode ser considerado como exercicio
legal do direito de patente e, nesse passo, uma conduta legitima.
Assim, deve-se determinar se a notificagdo encaminhada pelo titular da
patente aos consumidores de seu concorrente é parte do exercicio do
direito de patente ou se esta de acordo somente do ponto de vista
formal com o exercicio desse direito. Para isso, é necessario verificar a
sintese do processo de negociagdo com o concorrente até o momento
do envio da notificagdo aos consumidores do concorrente
supostamente infrator, o nimero de clientes notificados, o tamanho e o
tipo de negécio envolvido, a relagdo e o tipo de negociagdo com o
competidor, os produtos alegadamente infratores, o modo que uma
acdo de infracdo de patente sera tratada entre os clientes aos quais o
suposto infrator fornece os produtos alegadamente infratores, a reagao
ao envio da notificagdo, a conduta do titular da patente e dos clientes
apds o envio da notificagao e outras circunstancias.

Cumpre preliminarmente destacar que, assim como ocorre no Japao, no Brasil

divulgar informagé@o falsa sobre concorrente constitui crime de concorréncia

1% Corte Superior de Téquio. 29 de agosto de 2022. Hanrei Jihd 128, Metal Powder II.
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desleal'®, de modo que, sob a égide do ordenamento juridico brasileiro, o tema
deveria ser tratado primordialmente a luz do direito de propriedade industrial

(bem juridico tutelado é o direito do concorrente), sem prejuizo de eventual

responsabilizacdo antitruste (protecao juridica recai sobre o mercado).

Ademais, embora do ponto de vista pratico pareca complexo percorrer todos os
minuciosos passos sugeridos pelo tribunal nipénico a fim de verificar eventual
ilicito antitruste, coaduna-se com o entendimento de que é precipitado

estabelecer uma Unica regra que nao admita excecdes para casos como este.

Por um lado, reconhece-se que, na qualidade de detentor de um titulo de direito
de propriedade regularmente concedido pela autoridade competente, ndo tendo
razbes concretas para acreditar que o referido titulo é nulo e entendendo-o
violado por concorrente, deve ao titular ser assegurado o direito de amplamente
adotar as medidas legais cabiveis a fim de fazer cessar a violagado, visando a
manutencdo da seguranga juridica necessaria ao bom desenvolvimento das

relacdes 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 infracao de patente configura crime

%20 artigo 195, em seus incisos | e Il, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de
Propriedade Industrial Brasileira — LPI) dispde que comete crime de concorréncia desleal quem “I
— publica, por qualquer meio, falsa afirmagao, em detrimento de concorrente, com o fim de obter
vantagem; Il — presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagéo, com o fim de obter
vantagem”.
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e, nesse passo, a falsa acusagdo pode, em tese, constituir crime de calunia),
deve o titular do direito supostamente violado estar totalmente convencido e ter
razoes solidas e objetivas para acreditar na violacao. Assim, recomenda-se que,
antes de fazé-lo, para propria protecdo, encaminhe previamente notificacao
extrajudicial ao infrator requerendo a suspensao imediata da comercializacédo e a
retirada imediata do produto do mercado ou, ainda, acione-o judicialmente,

pleiteando seja concedida ordem liminar que estanque a pratica infratora.

Se tais medidas no sentido de fazer cessar a violagao restarem infrutiferas ou,
ainda, na hipétese de o agente infrator descumprir ordem liminar determinando a
suspensdo do ato infrator, restara claro que a conduta do titular do direito de
propriedade industrial ao notificar os clientes do concorrente ndo tinha o condao
de lesar a concorréncia, mas apenas fazer cessar a violagdo a seu direito e

garantir a compensacao financeira que lhe é devida pela invengéo.

Outrossim, é inegavel que o efeito moral de uma notificagdo extrajudicial
denunciando determinada ilegalidade pode variar dramaticamente de acordo
com a cultura de cada pais, regido ou ainda nos diversos segmentos
mercadoldgicos. Faz-se coro, pois, ao entendimento manifestado pela Corte
Superior japonesa que acertadamente propde solugdes casuisticas para tao

intrincada questao.
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2.5.5 Importacao paralela e defesa da concorréncia

Por ultimo, vale destacar o entendimento do érgao antitruste japonés acerca da
importacao paralela, embora seja este instituto juridico tipico do direito de
propriedade industrial. Ocorre importagao paralela quando um produto original e
nao resultante de infracdo de direitos de propriedade industrial € inserido no
mercado doméstico por outro agente que nao o legitimo representante do titular
dos referidos direitos naquele pais ou sem seu consentimento. A discrepancia
entre precos praticados pelo grupo econdmico detentor dos direitos de
propriedade intelectual nos diversos mercados (sobretudo quando vizinhos)

predispde a ocorréncia do fenbmeno.

Embora o produto em questdo nado seja resultado direto de infracdo de direitos
de propriedade industrial, tal fato pode contrariar o legitimo interesse do titular
em escoar a produgdo nos diversos mercados da forma que melhor Ihe
aprouver, seja por meio de uma subsidiaria local, mediante a formagao de uma

“‘joint venture”, seja, ainda, por meio de um distribuidor independente.

As autoridades nipbnicas de defesa da concorréncia sempre se posicionaram a
favor da importacéo paralela, com a justificativa de que esse mecanismo facilita
a entrada de produtos estrangeiros no mercado doméstico forcando os
distribuidores japoneses a baixar os precos. As diretrizes daquele 6rgao sobre o

tema foram publicadas em 1987 e revisadas em 1991 e consideram que
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determinado distribuidor local comete infragdo da ordem econémica quando: (i)
impede um concorrente de importar produtos genuinos de outros paises; (ii)
impede varejistas de proceder a importacdo paralela; (iii) induz atacadistas a nao
vender produtos oriundos de importacdo paralela a varejistas locais; (iv)
prejudica o mercado de importacdo paralela sob alegacdo de que se trata de
produtos contrafeitos; (v) posiciona-se contrariamente a importacao paralela; (vi)
recusa-se a reparar produtos oriundos de importacao paralela; e (vi) obstrui a

propaganda de produtos oriundos de importacéao paralela.

A problematica relativa a importacdo paralela esta intrinsecamente ligada a
questao referente a exaustdo de direitos, ja que, no pais exportador, o produto
foi inserido no mercado com o consentimento do titular, isto €, a primeira venda
ja foi consumada, exaurindo-se os direitos de propriedade industrial. O
posicionamento favoravel do Japdo em relacao a importagdo paralela mostra-se
consistente com o rigoroso entendimento em relagdo a exaustao de direitos no
momento em que ocorre a primeira venda do produto protegido com o

consentimento do titular.

Apenas a titulo de comparacdo, cite-se que o Brasil adota entendimento
diametralmente diverso. O artigo 43, inciso 1V, da Lei de Propriedade Industrial
(LPI), prevé que o direito de patente ndo 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 exaustao apenas com relagdo 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
0 produto patenteado, mesmo que este tenha sido introduzido no mercado

externo por ele proprio ou com seu consentimento’®.

Todavia, vale ressaltar que a LPI ndo elenca a importagdo paralela entre as
condutas que configuram crimes contra as patentes, restando ao titular do direito
de propriedade industrial adotar as medidas judiciais cabiveis apenas na esfera

civel.

2.5.6 Principiologia extraida da experiéncia japonesa

Ainda que por uma perspectiva claramente protecionista, restaram evidenciados
0s principios da protecdo ao consumidor — comum ao direito antitruste e a

propriedade industrial — e da eficiéncia econémica, no campo do direito da

1% DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no Brasil.
Rio de Janeiro : Renovar, 2000. p. 115.
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concorréncia, na atuagdo tanto das autoridades de defesa da concorréncia,
quanto do préprio Poder Legislativo em ambas as searas.

De qualquer forma, a alteragcdo no entendimento da autoridade antitruste
japonesa — que, sob a justificativa de ser benéfico ao consumidor, pois
favoreceria a pratica de precos mais baixos —, admitia a importacao paralela,
mostra que a referida analise se tornou menos imediatista e baseada em

fundamentos axioldgicos, entre eles, destaca-se obviamente a inovagao.

Também nesse diapasao, o estimulo a inovacdo é notadamente sentido,
traduzido na concepgéao da propriedade industrial como poderoso instrumento de
desenvolvimento industrial e econdmico do pais, tal como se extrai do
ensinamento do especialista em propriedade intelectual japonés Nobuo Monya,
no sentido de que o titular de um direito de propriedade industrial precisa ser

recompensado pela invengédo, como forma de incentivo a inovagao.

Embora a lei excepcione expressamente os direitos de propriedade industrial do
controle antitruste, conforme destacado acima, dada a profunda relagao entre os
dois campos do direito, a excecdo legal restou esvaziada e, embora ainda
vigente, constitui letra morta no ordenamento juridico nipdnico. De qualquer
forma, embora a maior parte dos especialistas japoneses ndo concordem que
direito da concorréncia e propriedade industrial trabalhem para o mesmo fim, o

consenso é no sentido de que as duas searas juridicas sdo complementares.
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2.6 A EXPERIENCIA AUSTRALIANA

2.6.1 Lei de Praticas Comerciais e propriedade industrial

O diploma legal australiano em matéria antitruste € a assim chamada Lei de
Praticas Comerciais de 1974, que contém dois dispositivos versando sobre
propriedade industrial. O artigo 51 (1) (a) da Lei de Praticas Comerciais prevé
expressamente que os comandos legais inseridos naquele diploma em matéria
antitruste, de forma geral, se aplicam ao exercicio de direitos de propriedade
industrial. Nesse mesmo sentido, Frances Hanks assevera que “ndo ha nada de
sacrossanto sobre os titulos de propriedade industrial apenas porque sao
registrados. A Lei de Praticas Comerciais se aplica em pleno vigor a exploragao

de direitos de propriedade intelectual”.'®*

Por sua vez, o artigo 51 (3) excepciona a regra acima e contraria 0 entendimento
segundo o qual o tratamento dispensado a direitos de propriedade industrial
deva ser idéntico aquele dispensado a qualquer outro tipo de propriedade.
Segundo esse dispositivo legal, o artigo 45 (relacionado a contratos firmados
entre agentes econdmicos com efeitos anticompetitivos) e o 47 (que proibe
algumas condutas verticalizadas quando consideradas contrarias a defesa da
concorréncia) da Lei de Praticas Comerciais ndo se aplicam a: (i) atos que
tenham por objetivo o licenciamento ou a cessdo de um direito de propriedade

intelectual desde que tais atos estejam relacionados; (a) invengédo coberta por

1% 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) /ayout protegido de acordo com a
legislacao local de propriedade industrial; (ii) inclusdo, em contrato, de clausula
de licenca de uso de uma marca cujo registro ja fora concedido de acordo com a
Lei de Marcas de 1995; ou (iii) inclusdo, em contrato, de clausula de licenca de
uso de uma marca assim que o registro for concedido. Em ambos os casos, a

marca deve referir-se a tipos, qualidades ou padrbes de produtos.

Embora pareca desnecessariamente complexa a técnica legislativa adotada pelo
legislador australiano — e fora mantida, nesta explanagdo, a estrutura
originalmente proposta pelo dispositivo, apenas para que se atenha o mais
proximo e fiel possivel ao espirito da Lei —, parece possivel interpretar o artigo
51 (3) apenas no sentido de que o artigo 45 e 0 47 da Lei de Praticas Comerciais
néo se aplicam a contratos envolvendo cess&o ou licenciamento de direitos de

propriedade intelectual registrados.

Vale ressaltar, todavia, que tais contratos ndo estdo completamente isentos de
controle antitruste, vez que o artigo 51 (3) nao excepcionou a aplicacédo do artigo
46 — que dispbe sobre abuso de poder de mercado — e do artigo 48, que trata da
manutencao do preco 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 negbcio e outros sinais ou objetos nao registrados. Parece nao haver razbes
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plausiveis que justifiguem tal diferenciacdo, vez que o fato de um direito de
propriedade industrial ter sido ou ndo registrado ndo tem nenhuma relagao direta
com seus efeitos em termos concorrenciais. O registro de um direito de
propriedade industrial tem a finalidade precipua de torna-lo publico e, nesse
passo, facilitar-lhe o exercicio. No caso especifico do direito marcario, vige o
sistema atributivo, mediante o qual o registro validamente expedido assegura ao
titular o uso exclusivo da marca em territério nacional'®, além do direito de
“cedé-lo, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputagéo”.'®
Os escritérios de propriedade intelectual ndo analisam — nem poderiam, por lhes

faltar competéncia para tal'®’

— qualquer aspecto concorrencial ao examinar e
decidir administrativamente sobre marcas, patentes, registros de desenhos
industriais, indicacdes geograficas e averbacado de contratos de tecnologia.
Posto isso, parece nao fazer sentido a aplicagdo do artigo 45 e 47 da Lei de
Praticas Comerciais unicamente a contratos envolvendo direitos de propriedade
industrial ndo registrados, se € que faz algum sentido afastar-lhes a aplicagao

para os contratos cujo objeto é a licenga ou cesséo de direitos de propriedade

industrial registrados.'%

105 Apenas para exemplificar, o artigo 129 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de
Propriedade Industrial Brasileira — LPI) dispée que “a propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as disposi¢coes desta Lei, sendo assegurado ao seu
titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto as marcas coletivas e de
certificacao o disposto nos arts. 147 e 148”.

1% Artigo 130 da LPI.

97 O principio da legalidade — corolario consagrado pelo artigo 37 da Constituicdo Federal —
impde a Administragdo Publica o dever de fazer apenas aquilo que a Lei expressamente permite.
1% Embora no ambito da Unido Europeia, no mérito, Katarzyna Czapracka faz coro a esta critica,
ao afirmar que a autoridade antitruste europeia “ignora as caracteristicas especiais dos segredos
de negécio tais como a facilidade de usurpacgéo, a necessidade de protecao do segredo e fato de
que sua existéncia nao impede os concorrentes de desenvolver ou promover engenharia-reversa
da informagao em questao”. E continua: “a posicdo da Comissdo sobre segredos de negécio é
dificil de justificar dado que patentes, direitos autorais, desenhos e outros direitos de propriedade
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Outrossim, a aplicacdo do artigo 51 (3) em relagcdo a contratos envolvendo
marcas refere-se apenas a questbes relativas a controle de qualidade.
Novamente, parece ter andado mal o legislador australiano posto que, na
pratica, pode nao ser viavel identificar se o proposito de determinada licenca de
uso de marca foi garantir certo padrao minimo de qualidade, até porque o fator
garantidor da qualidade de determinado produto ou servigco ndao é obviamente o
uso da marca por si s6, mas caracteristicas e vantagens competitivas agregadas
ao produto ou servico ofertado pelo titular da marca, assim reconhecidas pelo

publico consumidor.

Ademais, a excegéo insculpida no artigo 51 (3) ndo isenta cessdes de direitos de
propriedade industrial, ainda que registrados, ao controle antitruste previsto no
artigo 50 da Lei de Praticas Comerciais, o qual proibe a aquisi¢cdo de direitos que
potencialmente prejudiquem a concorréncia. Da mesma forma, o artigo 51 (3)
nao isenta do crivo antitruste a questao relativa a recusa a licenciar ou ceder
direitos de propriedade industrial e acordos subjacentes que, embora envolvam

outras matérias, também incluem obrigacdes relativas a propriedade industrial.

O artigo 51 (8) tampouco excepciona contratos envolvendo propriedade

industrial sobre invengdes ainda em desenvolvimento da aplicagao do artigo 45 e

intelectual podem ser usados para proteger todos os aspectos de uma tecnologia secreta. O
compartilhamento forcado de uma informagdo proprietaria mina o investimento a inovagao,
independentemente se aquela tecnologia é protegida pela lei de patentes ou pela lei de segredos
de negécio” (CZAPRACKA, K. Op. cit., p. 134).
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47 da Lei de Préaticas Comerciais. A guisa de exemplificacéo, 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 concedera licenca exclusiva do objeto da pesquisa em
favor do investidor privado, poderao igualmente ser analisados a luz do artigo 45

e 47 da Lei de Préaticas Comerciais.

Por fim, a excecao contida no artigo 51 (3) também nao se aplica a contratos de
fornecimento ou manufatura de produtos em relacdo aos quais incidem direitos
de propriedade industrial, embora o0s instrumentos contratuais respectivos

expressamente ndo encerrem em si a licenga desses direitos.

O controverso artigo 51 (3) em lume foi recentemente revisitado tanto pelo
Conselho Nacional da Concorréncia quanto pelo Comité Revisor de Propriedade
Intelectual e Concorréncia. A primeira revisdo ocorreu em 1999 e a segunda em
2000, e em ambas as oportunidades foram sugeridas alteragées na redacao do

dispositivo legal.

O Conselho Nacional da Concorréncia opinou pela manutencao do artigo 51 (3),
mas notou que a redacdo nao diferenciava relacbes verticais de relagdes
horizontais e recomendou que fosse adicionada ressalva expressa no sentido de
que o artigo 51 (3) ndo se aplique a relagcbes horizontais (ajustes entre

concorrentes merecem maior atencao por parte da autoridade de defesa da
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concorréncia e, portanto, deveria ser aplicado o artigo 45 e 47 da Lei de Préticas
Comerciais) e contratos que estabelecam restricoes sobre preco e quantidade,
por n&o vislumbrar razdes que justifiquem a nao aplicacdo do artigo 45 e 47 da
Lei de Praticas Comerciais em tais situacbes, potencialmente lesivas a

concorréncia.'®

As sugestoes do Conselho Nacional da Concorréncia nao foram acatadas e ja
que o artigo 51 estava em processo de criacdo e implementacao pelo Comité
Revisor de Propriedade Intelectual e Concorréncia, coube a este avaliar as
recomendacoes formuladas pelo Conselho Nacional da Concorréncia e

apresentar as proprias.

Na visdo do Comité, o artigo 51 (3) da Lei de Praticas Comerciais australiana se
revelava ora permissivo, ora restritivo e entendeu-se que as recomendagfes
apresentadas pelo Conselho Nacional da Concorréncia eram excessivamente
severas, ja que uma infinidade de contratos envolvendo direitos de propriedade
industrial seria excluida da excegao contida no dispositivo. Em outras palavras,
acatar as recomendagdes do Conselho Nacional da Concorréncia implicaria, na
pratica, o esvaziamento completo do escopo do artigo 51 (3) da Lei de Praticas
Comerciais australiana, vez que a quase totalidade dos contratos envolvendo
direitos de propriedade industrial estaria sujeita a aplicacao do artigo 45 e 47 da

Lei de Praticas Comerciais.

1% Gonselho Nacional da Concorréncia. Revisdo dos artigos 51 (2) e 51 (3) da Lei de Praticas
Comerciais de 1974. Relatério final. 1999, traducao livre.
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O Comité Revisor de Propriedade Intelectual e Concorréncia entendeu que
apenas parte do artigo 51 (3) da Lei de Praticas Comerciais deveria ser mantida.
Em primeiro lugar, o Comité procurou observar as caracteristicas intrinsecas a
propriedade industrial que a fazem particularmente dependente de contratos,
cessoes e licencas a fim de atingir o uso eficiente da propriedade e chegou a
conclusdao que geralmente a melhor forma de exploracdo é a utilizacao
combinada de diversas tecnologias por vezes tituladas por varios agentes
econdmicos. O Comité também entendia que a redacdo do dispositivo em
questao pudesse prejudicar negocios envolvendo propriedade industrial e que o

processo era demasiadamente oneroso para as partes envolvidas.

O Comité Revisor de Propriedade Intelectual e Concorréncia igualmente nao
vislumbrou nenhuma razao para que o artigo 51 (3) ndo excepcionasse também
o artigo 46 (mau uso de poder de mercado) e o 48 (manutengcao do preco de
revenda) aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial registrados.
Ademais, recomendou que o artigo 51 (3) da Lei de Praticas Comerciais fosse
emendado no sentido de que a norma exceptiva se aplicasse a contratos
envolvendo direitos de propriedade industrial, desde que n&o resultassem,
efetiva ou potencialmente, em reducdo substancial da concorréncia. Vale
transcrever o seguinte trecho extraido do relatério emitido pelo Comité Revisor

de Propriedade Intelectual e Concorréncia:
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O Comité reconheceu que a legislagdo de propriedade intelectual
confere ao seu titular uma série de privilégios exclusivos desenhados
para promover a inovag¢ao. Dado que esses direitos sdo conferidos pela
legislacédo, eles deveriam ser capazes de serem exercitados ainda
quando envolvam (e geralmente devem fazé-lo) exclusao de terceiros.
Todavia, tais direitos ndo devem ser capazes de serem usados além do
poder de mercado que diretamente conferem. O sistema de
propriedade intelectual age para prover aqueles que investem esforgos
inventivos um argumento de eficiéncia diferenciada combinada com
seus investimentos — ou seja, 0 consequente ganho social resultante
dos resultados do investimento.'"

Desse modo, restaria claro o valor social agregado pelo titular do direito de
propriedade industrial com a consecugdo da invencado e a possibilidade de o
titular extrair o maximo de sua propriedade, inclusive licenciar o uso, se este for

0 meio mais eficiente de explora-lo.

O governo adotou apenas em parte as recomendacdes do Comité Revisor de
Propriedade Intelectual e Concorréncia. Concordou que o dispositivo legal em
questao deveria ser emendado para incluir o conceito de reducéo substancial da
concorréncia, mas optou pela manutengdo da aplicagdo dos artigos relativos ao
abuso de mercado e manutencao do preco de revenda aos contratos envolvendo

direitos de propriedade industrial registrados.

A experiéncia australiana ndao contém grande variedade de casos praticos
tratando de propriedade industrial e defesa da concorréncia. Talvez o artigo 51
(3) da Lei de Praticas Comerciais tenha inibido a proliferacdo de litigios
envolvendo disposicdes contratuais relativas a licengas de exploragao de direitos

de propriedade industrial.

"% Comité Revisor de Propriedade Intelectual e Concorréncia. Revisdo da Propriedade
Intelectual & luz do Acordo de Principios Concorrenciais, 2000, traducao livre.
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A Unica disposicao legal que pode ser utilizada contrariamente ao exercicio de
direitos de propriedade industrial contra terceiros infratores é o artigo 46, que
trata do abuso do poder de mercado. Este dispositivo proibe que determinado
agente econdmico dominante tire proveito do poder de mercado a fim de
prejudicar concorrente, evitar a entrada de novos entrantes ou impedir que
outros agentes econdémicos se comportem de forma pro-competitiva naquele

mercado. Na licdo de Frances Hanks:

ainda que direitos de propriedade industrial possam conferir poder de
mercado ao seu titular e o proposito de eventual iniciativa por parte de
seu titular contra infratores seja estancar a violagdo, a mera propositura
de uma acgao de infragdo de patentes ndo contraria o artigo 46, pois
nao se esta tirando proveito do poder de mercado. Ninguém em
determinado mercado competitivo queda-se inerte e deixa outro roubar
os seus ativos.'""

Obviamente, tal entendimento poderia ser diferente se restasse comprovado que
o titular do direito de propriedade supostamente violado agiu de ma-fé, sabendo
de antemao que nenhum direito de sua titularidade estava sendo violado ou
ainda que o direito € nulo ou foi obtido mediante fraude. Todavia, ndo foram

identificados, na casuistica australiana, exemplos praticos a respeito.

No que se refere a norma proibitiva contida no artigo 46 da Lei de Praticas
Comerciais, esclareca-se que a comunidade juridica parece globalmente
convergir no sentido de que poder de mercado corresponde a capacidade de
determinado agente econ6mico de aumentar e manter, de forma sustentada,

precos acima do nivel competitivo sem perder a clientela.

" HANKS, F.; ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H., 2007, p. 331.
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2.6.2 Principiologia extraida da experiéncia australiana

Em que pesem as negacdes acima transcritas, no sentido de que direitos de
propriedade industrial ndo sao sacrossantos, fato € que, no direito australiano,
nota-se certa relacdao de predominancia da propriedade industrial em relacao ao
direito da concorréncia, seja porque o diploma legal antitruste ainda em vigor
isenta parcialmente a propriedade industrial do controle antitruste, seja porque a
técnica legislativa, conforme ja destacado, parece desnecessariamente
complexa, descrevendo detalhes indécuos (por exemplo, a diferenciacédo de
contratos envolvendo marcas ja registradas ou a produzir efeitos apos a
concessao do registo) e omitindo aspectos importantes que poderiam otimizar-

lhe a aplicagéo.

Embora em estdgio mais incipiente se comparada a outras jurisdicbes objeto
deste estudo, a experiéncia australiana parece também convergir quanto a
relacdo de complementaridade entre o direito da concorréncia 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 maximo de sua
propriedade sem que tal exercicio seja per se excluido do controle antitruste, em

que pese a infeliz redacao do artigo 51 (3) da Lei de Praticas Comerciais.
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Identificou-se, outrossim, o principio da protecdo ao consumidor como
fundamento axiolégico do entendimento manifestado pelo Conselho Nacional da
Concorréncia, ao sugerir que o referido artigo 51 (3) fosse emendado para que
contratos envolvendo propriedade industrial que fixassem restricoes de preco e

quantidade nao fosse isentos de controle antitruste.

Por fim, a exemplo do que se verificou em todas as jurisdicdes ora examinadas,
o estimulo a inovacao parece constituir a diretriz maior a guiar a atuacao das
autoridades de defesa da concorréncia e demais operadores do direito em
matéria de propriedade industrial. Nesse sentido, conforme pronunciamento
acima transcrito, o Comité Revisor de Propriedade Intelectual e Concorréncia
reconheceu expressamente que o direito de propriedade industrial foi concebido
para promover a inovagao. Por outro lado, prestigiou também o principio da
proporcao restrita do escopo de exclusividade ao objeto da invengédo, ao
asseverar que deve ser garantido aos titulares de direitos de propriedade
industrial a faculdade de exercé-los, porém sempre restritos ao escopo de

protecao.
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3 DA EXPERIENCIA BRASILEIRA

3.1 ANALISE LEGISLATIVA

3.1.1 Legislacao da propriedade industrial

Como destaca Barbara Rosenberg:

as questodes relativas a problematica ‘Pl x concorréncia’ estdao no plano
da aplicagédo do direito, e ndo no plano normativo; em outras palavras,
a tradugéo da complementaridade normativa em praxis de aplicagao do
direito € que se mostra complexa, e ndo a propria relacdo de
complementaridade." "

De qualquer forma, antes de adentrar a analise da casuistica brasileira, vale
tecer alguns comentérios acerca do tratamento normativo dispensado ao tema

pelo ordenamento juridico patrio.

No Brasil, a propriedade industrial foi elevada a magna categoria de direitos e
garantias fundamentais. Nesse sentido, assim dispde o artigo 59, inciso XXIX, da

Lei Maior, in verbis:

XXIX — a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do pais.

"> ROSENBERG, Barbara. Consideracdes sobre direito da concorréncia e os direitos de
propriedade industrial. /n: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). Desafios atuais do
direito da concorréncia. Sdo Paulo: Singular, 2008, p. 178.
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E intensa a discussdo acerca da caracterizacdo dos direitos de propriedade
industrial como direitos e garantias fundamentais. José Afonso da Silva entende
qgue “o dispositivo que a define e assegura esta entre os dos direitos individuais,
sem razao plausivel para isso, pois evidentemente ndo tem natureza de direito

fundamental do homem. Caberia entre as normas de defesa da concorréncia”.!'®

Manoel Gongalves Ferreira Filho sustenta que:

certamente esta matéria ndo merecia ter sido algada ao nivel de direito
fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade
imaterial que seria protegida pelo inciso XXIll, referente ao direito de
propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso
XXXIIl, ndo abrange apenas o dominio. Compreende todos os bens de
valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as
marcas de indGstria e comércio ou nome comercial.'™*

Por sua vez, Denis Borges Barbosa, ao abordar o tema intitulado “ndo ha direito
humano ao royalty’, assevera que “a instituicdo da propriedade intelectual é uma
medida de fundo essencialmente econdmico. Pois nem toda propriedade privada

esta sob a tutela dos direitos a garantias fundamentais”.'™

No Brasil, a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, regula os direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial e é também conhecida como Lei da

Propriedade Industrial (LPl). Em vigor desde 14 de maio de 1997, a LPI

"35|LVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 332. ed. Sdo Paulo: Malheiros,
2009.

"' FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Curso de direito constitucional. 232 ed. Sao Paulo:
Saraiva, 1996. v. 1. p. 51.

"> BARBOSA, D.B. Op. cit.



120

substituiu e revogou a Lei n% 5.772, de 21 de dezembro de 1971, também

conhecida como Codigo da Propriedade Industrial.

Trata-se de um diploma legal moderno, que representa o resultado de diversas
pressdes internas e externas no sentido de adequar o tratamento juridico

nacional dispensado a propriedade industrial.

Promulgada em 1996, a LPl compreende o conteddo minimo de protecao
previsto no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPs), em vigor no Brasil desde a publicagéo, no
Diario Oficial da Unido, 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 o0s
Resultados da Rodada do Uruguai de Negociagcbes Comerciais do General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e atribuiu, em ambito interno, vigéncia
plena e imediata as disposi¢coes do referido tratado, parte integrante do Acordo

Constitutivo da Organizagao Mundial de Comércio (OMC).

Como exemplo, cite-se a proibicao a patenteabilidade de produtos alimenticios e

11
|6

farmacéuticos, entdo vigente sob a égide do CPI'"® e superada pela LPI em

1% «Art. 9°. N&o sdo privilegiaveis: as substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios,
quimico-farmacéuticos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtengao
ou modificacao”.
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atendimento ao Acordo TRIPs, que veda expressamente a discriminacdo de

quaisquer setores tecnoldgicos para fins de protegéo patentaria.'’’

A LPI contempla, ainda, um instituto juridico que encerra em si um relevante
ponto de conexdo entre o direito da propriedade industrial e o direito da
concorréncia, qual seja, o licenciamento compulsério de patentes por abuso de

poder econdmico. Narra o artigo 68 da LPI que:

o titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos delas decorrentes de forma abusiva, ou por meio
dela praticar abuso de poder econdmico, comprovado nos termos da
lei, por decisdo administrativa ou judicial.

Consoante a redacdao dada pelo referido artigo, pode ocorrer licenciamento
compulsério de uma patente em caso de exercicio abusivo dos direitos nela
consubstanciados ou na hip6tese de a patente servir de instrumento para a
pratica de abuso de poder econdmico. Nao se olvide que nem todo abuso de
direito de patentes configura necessariamente violagao da ordem econémica; e 0
legislador andou bem em nado tratar esses dois institutos juridicos como

8

sinénimos.''®  Afigura-se, possivel, todavia, que, em dadas situacdes,

determinada conduta de um agente econdmico possa caracterizar

" “Artigo 27. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invengao, de

produto ou processo, em todos os setores tecnolégicos, sera patenteavel, desde que seja nova,
envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicagao industrial. Sem prejuizo do disposto no
paragrafo 4° do artigo 65, no paragrafo 8 do artigo 70 e no paragrafo 3 deste artigo, as patentes
serao usufruiveis sem discriminagdo quanto ao local de invengao, quanto a seu setor tecnolégico
e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

118118 A este respeito, Paulo Brancher acrescenta que “a analise da configuragdo do abuso de
poder nao pode ser confundida com situagdes naturais da evolugdo tecnolégica (por exemplo, a
venda casada da integragado de softwares), nem com a figura do abuso de direito no ambito da
propriedade intelectual”. BRANCHER, Paulo. Direito da concorréncia e propriedade intelectual:
da inovagao tecnolégica ao abuso de poder. Sao Paulo: Singular, 2010. p. 263-4.
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concomitantemente abuso do direito patentario e abuso de poder econémico.
Por essa razéo, parece, pois, descabida a utilizagcdo da conjuncédo coordenativa

alternativa “ou” pelo texto normativo.

Vale destacar, ainda, o trecho final do dispositivo em lume, que condiciona a
concessao do licenciamento compulsério da patente a comprovacao de abuso

de poder econdmico “por decisdo administrativa ou judicial”.

O acordo 31 do Acordo TRIPs — que dispde sobre usos nao autorizados pelo
titular da patente — no subparagrafo “K”, também faz mencao a necessidade de o
abuso de poder econdmico ter sido constatado mediante processo administrativo
ou judicial, ao prever que:

0s Membros ndo estdo obrigados a aplicar as condicdes estabelecidas
nos subparagrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para
remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo
ou desleal ap6s um processo administrativo ou judicial (...).

De qualquer forma, no ordenamento juridico brasileiro, tendo em vista o principio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional''®, inerente ao Estado
de Direito, e também ante o principio da separagdo de poderes em corrente
tripartite, parece razoavel sustentar que o licenciamento compulsério por abuso
de poder econdmico ndo pode ser concedido até o transito em julgado de
decisao judicial que julgue improcedente pedido formulado pelo titular da patente
nos autos de uma acao anulatéria da decisdo administrativa condenatoria (sem

que se afaste, ainda, a possibilidade de ajuizamento de acao rescisoéria no prazo

19 «XXXV — a lei ndo excluira da apreciagdo do Poder Judiciario lesdo ou ameaca a direito.”
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decadencial de dois anos) ou mesmo apds o decurso do prazo prescricional para

a propositura da agao anulatéria'®.

Em qualquer caso, na vigéncia de decisao liminar antecipando os efeitos da
tutela ou medida cautelar que suspenda os efeitos da decisdao administrativa
condenatéria até que o pedido de anulagao seja julgado no mérito, parece nao
ser admissivel a concessao do licenciamento compulsério da patente por abuso
de poder econO6mico, até porque ha de restar demonstrado que a conduta

abusiva decorreu precisamente do exercicio do direito patentario.

3.1.2 Legislacao antitruste

Quando a elaboragéo deste estudo teve inicio, o diploma legal que regulava o

direito concorrencial no Brasil era a Lei n®. 8.884, de 11 de junho de 1994.

Como destaca Ana Paula Martinez:

os anos 1990 alcaram a defesa da concorréncia a um patamar nunca
antes atingido no Brasil, fruto do contexto econdmico e politico liberal
que permite, entre outros, o aperfeicoamento e consolidagcdo da
matéria concorrencial na esfera legislativa. O texto da Lei 8.884, de 11
de junho de 1994, foi resultado do trabalho de comissdo constituida
pela Portaria do Ministério da Justica 28, de 27 de janeiro de 1993, com
0 objetivo de ‘estudar e propor o aperfeicoamento e a consolidagdo da
legislagcdo sobre a defesa da concorréncia e abuso do poder
econdmico, visando a fixagdo de novo modelo institucional que propicie
melhor agdo governamental neste campo.'®'

20 Neste sentido, Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira destaca que “alguns
especialistas defendem que apenas o transito em julgado de deciséo judicial ensejaria a licenga
compulséria no Brasil, devido a possibilidade de revisdo da decisdo administrativa pelos
tribunais” (DANNEMANN SEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Op. cit., 2000. p. 154).

21 MARTINEZ, Ana Paula. Histérico e desafios do controle de concentracdes econdémicas no
Brasil. In: Concentragéo de empresas no direito antitruste brasileiro: teoria e préatica dos atos de
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Em linhas gerais, a Lei n°. 8.884, de 11 de junho de 1994 — que revogou a Lei
n®. 4.137/62, n° 8.158/91 e n® 8.002/90 e deu unidade ao tema da defesa da
concorréncia no Brasil —, instituiu o Conselho Administrativo de Defesa
Econémica (CADE) como autarquia federal vinculada ao Ministério da Justica e
atribuiu competéncias a entdo Secretaria de Direito Econdmico do Ministério da
Justica (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econémico do Ministério da
Fazenda (Seae), que passaram entdo a constituir aquilo que se passou a

chamar de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC).

Na licdo de Celso Fernandes Campilongo:

o controle de concentragbes empresariais algou o direito antitruste, no
mundo inteiro, a novos patamares de especulagdo teérica e
capilaridade social. No Brasil nao foi diferente. Apesar de estudado e
previsto na legislagdo concorrencial anterior a edicdo da Lei n°.
8.884/94, apenas depois da edicdo desse diploma o controle de
estruturas tornou-se realidade entre nés.'?

No sistema juridico brasileiro, pode-se afirmar que, tanto no plano constitucional,
quanto no da lei ordindaria, ha nitida preocupacdo com a concentragao
empresarial e estruturas monopolistas, fazendo da lei um verdadeiro instrumento

garantidor de equilibrio na ordem econémica.

Segundo Calixto Salomao Filho:

concentragdo. Org.: GILBERTO, André Marques; CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA,
Juliana Giradelli. Sdo Paulo: Singular, 2011, p. 37.

2 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Apresentagdo. In: GILBERTO, André Marques;
CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, Juliana Giradelli. Op. cit. 2011, p. 37.
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a Constituicdo de 1988 e a Lei n°. 8.884, de 1994, dao conta dessa
tendéncia, elaborando um verdadeiro cédigo de conduta para os
detentores de posicdo dominante. Assim é que a Constituicdo tem
como ilicito concorrencial central o abuso de poder econémico (artigo
173, § 4°, CF). A lei, por outro lado, estabelece uma série de deveres
de comportamento para o detentor de posicdo dominante, que vao
desde a proibicdo da pratica de pregos abusivos até a recusa de
contratar.'®

A Unica mencdo expressa a propriedade industrial na legislagdo antitruste
brasileira se encontrava consubstanciada no artigo 21, inciso XVI, da Lei n°
8.884, de 11 de junho de 1994, ao anunciar que “agambarcar ou impedir a
exploracdo de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”

poderia configurar infracdo da ordem econdmica.

Novamente, a redacdo adotada pelo legislador péatrio parece ter sido infeliz ao
tipificar a conduta e talvez por isso tenha dificultado a aplicagdo do dispositivo a
casos concretos. Paradoxalmente, ndo se conhece, no Brasil, nenhum
procedimento ou investigacdo antitruste que tenha por objeto a apuragédo da
Unica conduta expressamente tipificada pela lei de defesa da concorréncia

envolvendo propriedade industrial.

Acambarcar possui o0 duplo significado de “chamar (algo) exclusivamente para si,
em detrimento de outros” ou “assenhorar-se ou apropriar-se de algo”'?%.
Configura, portanto, violagdo da ordem econémica a conduta de determinado

agente econ6mico que se sub-rogue indevidamente na condicdo de titular de

122 SALOMAO FILHO, Calixto. Regulagdo e concorréncia (estudos e pareceres). Sdo Paulo:
Malheiros, 2002, p. 49.
'?* HOLANDA, Aurélio Buarque de. Minidicionario Aurélio. 7. ed. 2008.



126

direitos de propriedade industrial de terceiro, impedindo seu exercicio pelo

legitimo detentor.

Note-se, por oportuno, que a legislacao de defesa da concorréncia nao tipificava
expressamente o abuso de direitos de propriedade industrial como potencial
hipétese de configuracao de ilicito antitruste. Nao precisaria, a rigor, té-lo feito,
vez que o artigo 21 em questdao era meramente exemplificativo e qualquer
conduta — incluindo mas nao 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,'®

ainda que nao listada no
artigo 21, caracterizaria violagéo da ordem econémica. Todavia, tendo em vista o
inevitavel e crescente reconhecimento da importancia do direito da propriedade

industrial para o direito da concorréncia, ndo parece mais admissivel que a lei

antitruste o ignore completamente.

O legislador brasileiro ndo perdeu outra oportunidade para fazé-lo. Em 30 de
novembro de 2011, foi promulgada a Lei n% 12.529, que estruturou o SBDC e
passara a regular a prevencao e repressao as infragdes contra a ordem
econdmica. A nova lei antitruste revoga completamente a Lei n° 8.884, de 11 de
junho de 1994, e passara a viger depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias

a partir da publicacao.

125 «Art. 20. Constituem infracdo da ordem econdmica, independentemente de culpa, os atos sob

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos,
ainda que ndo sejam alcangados: | — limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorréncia ou a livre iniciativa; Il — dominar mercado relevante de bens ou servigos; Il —
aumentar arbitrariamente os lucros; IV — exercer de forma abusiva posi¢ao dominante”.



127

Com efeito, embora tenha optado por manter a mesma redagao vazia do artigo
21, inciso XVI, da Lei n°8.884, de 11 de junho de 1994, retrotranscrito'®, a Lei
n°. 12.529, de 30 de novembro de 2011, passou a contemplar expressamente o
abuso de direitos de propriedade industrial entre as hipéteses de configuracao
de ilicito antitruste. Nesse sentido, o artigo 36, § 39, inciso XIX, deste diploma
legal estabelece que “exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade
industrial, intelectual, tecnologia ou marca” caracteriza infragdo da ordem

econdmica.

Melhor sorte ndo parece ter tido o legislador patrio ao redigir o dispositivo legal
em espeque, que padece de profundas impropriedades tedricas. Marcas sao
espécies do género propriedade industrial. Uma vez mais, ndo faz nenhum
sentido a utilizagdo da conjuncdo coordenativa alternativa “ou” ao falar de
exercicio de direitos de propriedade industrial “ou” marca. Perdeu-se, ainda, a
oportunidade de aludir expressamente a abuso de direitos autorais.
Provavelmente quis o legislador contempla-los ao fazer referéncia a direitos de
propriedade intelectual e, de fato, o fez. Todavia, a auséncia de previsdo 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 questdo. A expressao “direitos de tecnologia”

126 «Art. 36. Constituem infragdo da ordem econdmica, independentemente de culpa, os atos sob

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos,
ainda que nao sejam alcangados: | — limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorréncia ou a livre iniciativa; Il — dominar mercado relevante de bens ou servigos; Ill —
aumentar arbitrariamente os lucros; e IV — exercer de forma abusiva posicao dominante.

§ 3° As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hip6tese prevista no
caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infragdo da ordem econémica: XIV — agcambarcar
ou impedir a exploragao de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”.
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nao precisaria ter sido incluida, pois quaisquer direitos de tal natureza seriam
contemplados sob o instituto juridico da propriedade industrial. Se, ao contrario,
o termo “tecnologia” é considerado isoladamente, menos sentido faz, vez que
eventual abuso na exploracao de determinada tecnologia poderia repercutir em
outros campos do direito (entre eles, ambiental, civil — no caso de licenciamento
de tecnologia, administrativo, regulatério, criminal ou outros), mas ndo na seara

antitruste.

Ante o exposto, a redagdo 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 pétrio deixou para as
autoridades de defesa da concorréncia e demais operadores do direito o
estabelecimento de critérios para que se considere abusivo determinado

exercicio de direitos de propriedade industrial.

Espera-se, dessarte, que a relevancia pratica deste texto possa contribuir para a

construcao de tais critérios, imprescindivel para a aplicagao curial do direito da

concorréncia aos institutos juridicos da propriedade industrial.

3.2 APONTAMENTOS DOUTRINARIOS

Preliminarmente, observa-se que nao seria efetivo ou cientificamente coerente

limitar-se a transcrever, a esmo, referéncias bibliograficas extraidas de estudos
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nacionais, pois, assim procedendo, dificiimente se captaria a esséncia nem se
lograria refletir, com alguma exatidao, o atual estagio do conhecimento cientifico

brasileiro a respeito do tema.

Ao contrério, procurar-se-ao identificar passagens doutrinarias que apresentam
maior relevancia para o presente estudo, especificamente quanto aos pontos de
convergéncia ou divergéncia entre o direito antitruste e a propriedade industrial e

gue possam, em relacao a eles, funcionar como principios.

Outrossim, como o0 mister a que se presta este capitulo € exatamente compilar
ensinamentos doutrinarios extraidos da literatura especializada brasileira que
possam contribuir para a construgao do raciocinio ora desenvolvido, embora, em
outras condicdes, naturalmente se preferisse outra técnica redacional, ndo se
furtard a transcrevé-los integralmente a fim de fielmente representa-los e afastar
o risco inafastavel de atribuir a alguém um entendimento que n&o fora assim

manifestado.

Conforme destacado no introito deste estudo, embora profundamente
consolidadas e exaustivamente debatidas pela comunidade juridica tanto em
paises de tradicdo romano-germanica como de common-law, no Brasil, apenas
recentemente o direito de propriedade industrial e o direito da concorréncia
passaram a ganhar alguma posicao de relevo no meio juridico. 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 questdo envolvendo especificamente matéria de propriedade
industrial, embora bastante simples e elementar.'® Ademais, ndo houve
nenhuma arguigao acerca de direito da concorréncia. Como facilmente se infere,

certamente ainda ha um longo caminho a percorrer.

Muitas faculdades de Direito ainda nao oferecem conteildo minimamente robusto
em matéria de propriedade industrial e direito antitruste na grade curricular; e
nao é raro encontrar profissionais graduados que nao conhecem as primeiras

linhas de ambas as matérias.

Se o estudo individual da propriedade industrial e defesa da concorréncia ainda
€ incipiente no Brasil, ainda mais raros sdo os textos especializados entre a
literatura juridica patria sobre as relagbes entre esses dois campos do direito,
sendo este um dos principais motivos que levaram a opc¢ao pelo presente tema.
Aproveita-se, pois, para louvar a iniciativa daqueles que ja se lancaram a
aventura de escrever sobre questdo tdo pouco explorada pela comunidade

juridica local e tao politicamente impactada.

Nesse exato sentido é a percepcao de Barbara Rosenberg:

127 49 A respeito das invengdes ou modelos de utilidade, é correto afirmar que: (A) podem
incluir os programas de computador em si; (B) podem consistir em técnicas e métodos
operatérios ou cirdrgicos; (C) bastam atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva
para serem patenteaveis; e (D) sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado
da técnica”.
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se ha uma questdo no ambito antitruste que ainda ndo mereceu a
devida aten¢ao da literatura especializada no Brasil, est4 é sem duvida,
a da interacdo entre a legislacdo de direito da concorréncia e a
legislagéo da propriedade intelectual. A aparente falta de interesse dos
estudiosos do tema pode ser atribuida tanto ao fato de a aplicagao
moderna de ambos o direito da concorréncia e o direito da propriedade
intelectual ser relativamente recente no Brasil, quanto a prépria
situacdo de desenvolvimento econdmico do pais. De qualquer forma,
os problemas econdmicos e as discussdes juridicas associados a
chamada “nova economia” vém chamando a atengcdo para essa
questado.'?®

Quanto ao mérito, no mesmo estudo, a autora reconhece um dos principais

pontos de convergéncia entre propriedade industrial e defesa da concorréncia,

ao frisar que:

analisando a questdo subjacente as normas de direito positivo, é
possivel afirmar, sem deixar espago para questionamentos, que a
protecdo a propriedade industrial somente se justifica, pelo préprio
texto constitucional, pelo incentivo ao ‘desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do pais’, expressao que deve ser entendida como incentivo
a inovagdo, escopo que coincide com aquele da Lei de Defesa da
Concorréncia. Mesmo que ndo expressamente contida no texto
constitucional, pode-se afirmar que a adogdo de um regime de livre
iniciativa e de livre concorréncia também tem como um dos seus
fundamentos de legitimidade e promogéo do incentivo a inovagao, por
meio dos processos inerentes aos mecanismos de concorréncia.

Luis Fernando Schuartz igualmente identifica no estimulo a inovacado o ponto

crucial de interseccdo entre direito da concorréncia e propriedade industrial.

Segundo o autor brasileiro:

a relacdo entre protecdo da propriedade intelectual e defesa da
concorréncia sempre foi tensa, ainda que as preocupacoes de lado a
lado tenham variado de intensidade e de sinal ao longo dos anos. A
natureza desta relagdo, que, até meados de 1980, era percebida por
muitos como de oposi¢ao entre politicas publicas conflitantes, passou,
mais recentemente, a ser concebida como uma relagdo de
complementaridade entre tais politicas. A mudanca de atitude veio a

'»ROSENBERG, B. Op. cit., 2008, p. 175.

129 1 dem.
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reboque de uma nova compreensao dos objetivos normativos que
caberia a politica de concorréncia defender e promover. “Innovation is
the king” € um dos subtitulos de uma reportagem da revista Business
Week, de 15 de maio de 2000, intitulada “Reshaping antitrust policy”,
em que se |é a seguinte afirmagéo: “tradicionalmente, as autoridades
reguladoras concentravam-se em verificar se as empresas
manipulavam precos artificialmente ou limitavam a producgéo. Agora, é
cada vez mais provavel que elas verifi%uem antes se determinada

conduta estimula ou impede a inovagao”."

Ainda no que se refere a relevancia da inovacdo para a harmonizacdo da

propriedade industrial e do direito antitruste, Paulo Brancher vai mais além e

defende que “a figura do abuso de poder econémico no ambito da propriedade

intelectual deve ser vista considerando o peso que a inovagao tecnologica tem

nos respectivos mercados”.

Neste tocante, é interessante destacar o entendimento de Maristela Basso, para

quem o estimulo a inovacao parece ser a prépria funcao social da propriedade

industrial, in verbis:

A autora completa:

a maior consequéncia negativa da aplicagado do direito antitruste sobre
os direitos de propriedade intelectual é o seu devastador impacto
econdmico, isto porque o objetivo principal da propriedade intelectual é
a promogao das artes e das ciéncias. A redugdo de valor percebido
reduz drasticamente o incentivo a inovagdo que a propriedade
intelectual promove.'

130 SCHUARTZ, Luis Fernando. Inovagbes e defesa da concorréncia: em busca de uma politica
que minimize o custo de decisdes equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUA, Pedro
(org.). Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento. O caso da transferéncia de
tecnologia e do software. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 35.

31 BASSO, M. Op. cit., 2009, p. 88.
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(...) a Lei de Propriedade Industrial (n. 9.279/96) permite que os
detentores de direitos patentarios lucrem com o gozo de seus direitos,
durante o tempo que durar a protecdo, porque esta capacidade de
lucrar encoraja a inovagao e o investimento de recursos para o0 avango
das ciéncias e das artes. Reduzir a exploragdo de direitos de
propriedade intelectual, legitimamente adquiridos, atinge
negativamente o processo de inovagao fundamental para a sociedade.
E preciso, entdo, manter a propriedade intelectual em seu curso normal
para manter o curso apropriado da economia.'®

Todavia, nota-se que o raciocinio desenvolvido no estudo levado a cabo pela

autora no que tange as relagbes entre a propriedade industrial e a defesa da

concorréncia inicialmente parece estar baseado numa relagédo de preferéncia.

Sendo, vejamos:

E mais:

A preferéncia do direito antitruste sobre a propriedade intelectual
recrudesce significativamente a criacdo e a invengdo. Esse efeito
conflita diretamente com o objetivo principal da propriedade intelectual
que é o de “incentivar a inovagao”. O efeito mais perturbador disto é o
impacto (negativo) no avango da sociedade.'®

nao existe nenhuma explicacdo que sustente a hostilidade do direito
antitruste sobre os direitos de propriedade intelectual. A prevaléncia do
direito antitruste sobre a propriedade intelectual apenas enfraquece sua
fungao publica, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econémico do pais.134

Ao fim, entretanto, a prépria jurista conclui pela complementaridade (e, nesse

passo, embora seguindo metodologia diversa daquela proposta no presente

estudo, deste se aproxima), ao ressaltar que:

132 |dem, p. 89.
'3 |dem, p. 88.

13 BASSO, M. Op. cit., 2009, p. 89.
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nao ha “conflito” entre direito antitruste e direito da propriedade
intelectual. As normas concorrenciais e marcarias devem ser
interpretadas, ndo de modo excludente, mas cada qual no seu campo
de atuagdo, segundo suas finalidades de modo a se ajustarem e
conviverem pacificamente sem sofrerem o escrutinio uma da outra —
em relagdo de complementaridade e coeréncia.'®

Maristela Basso traz, ainda, um interessante conceito segundo o qual “quanto
mais pioneiro for o objeto ou o bem protegido pela propriedade intelectual, mais
provavel é a abertura e exploracdo de um novo mercado. E isto traz

melhoramentos a sociedade”.'®®

Esse raciocinio esta intrinsecamente relacionado com o principio da novidade no
direito de propriedade industrial e com a légica do préprio sistema de patentes:
quanto mais radical for o resultado inventivo logrado pelo titular do direito de

propriedade industrial, mais extensa deve ser a prépria protecao.

Ja se fez referéncia, no presente estudo, a esse aspecto, mas cumpre, desta
feita, aprofundéa-lo, trazendo a colagdo uma situacao concreta a fim de melhor
elucida-lo. Pense-se em determinada invengcdo no segmento farmacéutico.
Quando um agente econémico desenvolve e inventa uma nova molécula para o
tratamento de determinada enfermidade, trata-se de invengado radical; e o
escopo da patente deve ser concedida de modo que toda e qualquer formulagéo
da qual integre o composto farmacéutico protegido seja considerada, para fins

legais, como infratora da dita patente. De outro lado, se a invencéo consiste em

'35 |dem, 2009, p. 93-4.
138 |dem, 2009, p. 88.
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determinada formulagcdo inovadora ou segundo uso médico, o escopo de
protecao da patente recaira apenas sobre a formulagcdo ou uso protegido, sem
prejuizo da devida protecdo por meio do instituto juridico da infracao por

equivaléncia.”’

3.3 CASUISTICA

A casuistica antitruste brasileira aponta para a conclusdo de que, no que se
refere a condutas, patentes, registros de desenho industrial e outros direitos de
propriedade industrial cujo escopo de protecdo recaia sobre produtos e
processos parece (0 que parece?) ser mais relevante em relagdo a protegcéao
marcaria e sinais distintivos em geral, de maior aplicabilidade pratica as

estruturas, no controle de atos de concentracéo.

A diferenciagdo parece fazer sentido, vez que as patentes, os registros de
desenho industrial e afins resultam em limitacdes legais a exploracdo econémica
de determinado produto (no caso das patentes, ainda que estas protejam um
processo, a nao ser que o concorrente comprove utilizar processo diverso,

acabam resultando na proibicdo de exploracdo econdmica do produto).'®®

37 A LPI, ao tipificar os crimes contra as patentes, prevé, em seu artigo 186, que “os crimes
deste Capitulo caracterizam-se ainda que a violagdo nao atinja todas as reivindicagdes da
patente ou se restrinja a utilizagdo de meios equivalentes ao objeto da patente”.

138 “Art. 42 da LPI: § 2° Ocorrera violacdo de direito da patente de processo, a que se refere o
inciso I, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinacdo judicial
especifica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricagdo diverso daquele protegido
pela patente”.
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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 servigos, instituto juridico conhecido como trade
dress™ —, enquanto ativos imateriais e, por vezes, os mais valiosos, ndo
excluem agentes econémicos de qualquer mercado (salvo, talvez, as marcas

tridimensionais'*°)

, mas tém o efeito de conferir poder de mercado aos titulares.

A conclusao, no mérito, a que chegaram as autoridades antitruste brasileiras nao
€ 0 mais importante para os fins ora perseguidos. Como o estudo das
experiéncias brasileira e estrangeira servem essencialmente de campo
preparatério para a andlise principiolégica que se levard a cabo doravante, o
exercicio a que ora se propde consiste em extrair da casuistica patria quais
fundamentos axiolégicos as guiaram na analise de casos de natureza antitruste

envolvendo direitos de propriedade industrial.

3.3.1 Condutas

No ambito de condutas, a experiéncia brasileira tem no caso antitruste
envolvendo a oposigao de registros de desenhos industriais por montadoras de

automéveis a fabricantes independentes de autopecas no mercado

'3 ANDRADE, G.P. Op. cit. 2011.

" para Marcelo Gazzi Taddei, a marca tridimensional é aquela constituida por uma forma
especial ndo 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 Juridica Consulex. Ano X — n®. 223, abr/2006, p. 28).
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secundario’™' — pratica que, segundo a representante, configuraria abuso no
exercicio do direito de propriedade industrial — 0 exemplo mais representativo no
que tange as relacbes entre direito da propriedade industrial e defesa da

concorréncia, razao porque se passa sobre ele a discorrer.

O contencioso administrativo antitruste em testilha foi iniciado em razdo da
representacdo formulada pela Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas (ANFAPE) contra as montadoras de automoéveis Volkswagen do
Brasil Industria de Veiculos Automotivos Ltda., Fiat Automéveis S.A. e Ford
Motor Company Ltda. Tais montadoras depositaram perante o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) e obtiveram, no proprio nome, registros de
desenhos industriais sobre pecas aparentes de veiculos, como calotas, grades
de radiador, para-choques, retrovisores, portas, tampas traseiras e outras. Tal
prerrogativa lhes é assegurada pelo artigo 94 da Lei n®. 9.279, de 14 de maio de
1996 (LPI), segundo a qual “ao autor sera assegurado o direito de obter registro
de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condigbes

estabelecidas nesta lei”.

Amparadas pelo artigo 109, paragrafo unico, da Lei n®. 9.279, de 14 de maio de

1996 (LPI),'*? as trés montadoras retromencionadas teriam passado a adotar

! Averiguagédo Preliminar n°. 0812.002673/2007-51. Representante: Associagdo Nacional dos
Fabricantes de Autopecas — ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Industria de
Veiculos Automotivos Ltda., Fiat Automéveis S.A. e Ford Motor Company Ltda.

2 “Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente
concedido. Paragrafo Unico. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as
disposi¢cdes do art. 42 e dos incisos |, Il e IV do art. 43”. Por sua vez, tais dispositivos legais
assim dispdem: “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
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medidas judiciais e extrajudiciais (especialmente o envio de notificacdes
extrajudiciais) contra fabricantes independentes de pecas automotivas (FIAPS)
com o objetivo de impedir que tais agentes econdmicos continuassem ofertando
autopecas de veiculos protegidas pelos referidos registros de desenhos

industriais, em violacao aos direitos de propriedade industrial.

Segundo alegacao da ANFAPE, tais medidas adotadas pelas trés montadoras
teriam o objetivo de eliminar os FIAPs? do mercado de reposicao de autopecas,
conduta que macularia a livre concorréncia protegida pela Constituicdo Federal e

pela Lei n®. 8.884, de 11 de junho de 1994. Consoante, alega a ANFAPE:

para que a livre concorréncia seja mantida nesse mercado, é preciso
que se reconhega que os direitos de propriedade industrial das
montadoras sobre as autopegas em aprego aplicam-se apenas entre as
préprias montadoras concorrentes, que, no mercado primario de
fabricagdo de veiculos, ndo podem utilizar os desenhos industriais
umas das outras. Tais direitos de propriedade industrial ndo seriam
oponiveis aos fabricantes independentes de autopecgas, atuantes no
mercado secmdério de reposicdo, sob pena de se violar o direito a
concorréncia.

consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos: | —
produto objeto de patente; Il — processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 12 Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para
que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2° Ocorrera violagao de direito da patente
de processo, a que se refere o inciso Il, quando o possuidor ou proprietario nao comprovar,
mediante determinagdo judicial especifica, que o seu produto foi obtido por processo de
fabricacédo diverso daquele protegido pela patente. Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se
aplica: | — aos atos praticados por terceiros nao autorizados, em carater privado e sem finalidade
comercial, desde que nao acarretem prejuizo ao interesse econémico do titular da patente; Il —
aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a
estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas; 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”.

%3 \oto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em 15.12.2010. Averiguagao
Preliminar n®. 0812.002673/2007-51. Representante: Associagdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas — ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotivos
Ltda., Fiat Automoéveis S.A. e Ford Motor Company Ltda.
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A Secretaria de Direito Econémico (SDE) emitiu parecer a favor do arquivamento
do feito, com fulcro em diversas razdes, tal como sumarizadas pelo conselheiro
do CADE Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, a saber: (i) tanto a Constituicao
Federal quanto a legislagdo infraconstitucional garantem a protecdo da
propriedade industrial por determinado periodo, a fim de incentivar a inovagao;
(i) o direito concorrencial e o direito da propriedade industrial seriam
complementares, tendo em vista que ambos visam fomentar a inovacéao e,
portanto, a concorréncia, em beneficio dos consumidores; (iii) a intervencao
antitruste em direitos de propriedade industrial sé se justificaria em situacdes nas
quais houver abuso dos procedimentos de registro desses direitos, 0 que nao
estaria a ocorrer no caso; (iv) em se tratando da industria automobilistica, os
registros de desenho industrial das pecas de reposicdo em questdo aplicar-se-
iam tanto ao mercado primario quanto secundario, e a concorréncia entre as
montadoras no mercado primario mitigaria abusos também no mercado
secundario; (v) mesmo diante de eventual poder de mercado, a manutengao dos
direitos de propriedade industrial das montadoras seria necessaria para
compensar os investimentos em P&D, mantendo-se os incentivos a inovagao;
(vi) uma vez que as medidas judiciais e extrajudiciais das montadoras contra os
FIAPs se teriam pautado em direito legitimo, também estaria afastada, segundo
a SDE, qualquer alegacdo de sham litigation; (vii) ndo haveria que falar na
conduta de precos abusivos; (vii) o CADE seria possivelmente incompetente
para intervir na matéria, vez que, ao contrario do que ocorrer com as patentes,

nao ha previsdo legal para a licenga compulséria de registros de desenhos
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industriais; e (ix) eventual intervencdo nesse mercado deveria ser feita pelo
Poder Legislativo, por meio de alteracdes legais. A Averiguacao Preliminar foi,
entdo, arquivada, tendo a SDE recorrido de oficio ao CADE, nos termos do

artigo 31 da Lei n®. 8.884, de 11 de junho de 1994.

A Procuradoria do CADE, baseada mormente no entendimento de que o direito
da concorréncia e a propriedade industrial sdo complementares e harménicos e
que o direito de propriedade industrial das montadoras — consubstanciado nos
aludidos registros de desenho industrial — é oponivel tanto no mercado primario

guanto no segmento secundario, pugnou igualmente pelo arquivamento do feito.

O Ministério Publico Federal, todavia, adotou entendimento diverso e opinou

pela instauragdo de processo administrativo.

Segundo Parecer MPF/CADE n®. 23/2009, proferido nos autos da Averiguagcao

Preliminar n®. 0812.002673/2007-51:

a justificativa de que € necessario garantir retorno para os
investimentos em P&D, ainda que, em tese, correto, ndo leva em conta
as especificidades do mercado. Assim, nao ficou comprovado até que
ponto os investimentos em design ja seriam adequadamente
remunerados no mercado primario (de venda de veiculos) e,
consequentemente, se a extensdo indiscriminada de titulos de desenho
industrial por parte das montadoras no mercado de pegas de reposi¢ao
€ sua ulterior monopolizagédo nao redundara apenas de um sobreprego
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. 1°2). No entanto, a instrugéo levada a efeito
pela SDE nao 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 questao relativa a seguranca também nao restou
pacificada. Dados coletados pela ANDAP/Sindipecas e apresentados
pela representante apontam que cerca de 70% das empresas que
atuam no segmento secundario de reposicdo de autopegas surgiram
antes da década de 80, bem assim que, apesar de serem, em média,
empresas de pequeno porte, sdo em numero significativo — cerca de
2000. (...) Dessa forma, é importante o aprofundamento acerca das
diversas eficiéncias geradas pelo mercado independente de pecas de
reposicao, seja pela possibilidade de oferta de produtos variados e com
real competicdo de precos, seja no dimensionamento do efetivo
impacto do quesito seguranca.

O recurso de oficio ao CADE foi julgado e, nos termos do voto do conselheiro
Carlos Emmanuel Jopper Ragazzo, foi provido com o consequente retorno dos
autos a SDE para instauragcdo de processo administrativo. Discorrer-se-a, a
seguir, sobre os aspectos mais relevantes que levaram o CADE a prover o
recurso de oficio a SDE e dar seguimento ao contencioso administrativo

antitruste em questao.

A respeito das relagdes entre propriedade industrial e defesa da concorréncia, o

CADE expressamente assim se manifestou, in verbis'**:

Na medida em que identificam o autor ao produto de sua criagéo,
propiciam diferenciagcdo entre os produtos de diversos concorrentes e
incentivam a inovagdo no mercado, os direitos de propriedade industrial
sdo, nitidamente, complementares ao direito da concorréncia. O direito
antitruste reconhece o papel da diferenciagdo e da inovagdo como
fortes componentes competitivos, assim como tem as inovagées como
beneficios extremamente relevantes aos consumidores. Assim, néo ha
davida de que os direitos de propriedade industrial sdo aliados

* Voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em 15.12.2010. Averiguagdo
Preliminar n% 0812.002673/2007-51. Representante: Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas — ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotivos
Ltda., Fiat Automoéveis S.A. e Ford Motor Company Ltda.
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extremamente importantes na manutencao e fomento da concorréncia.
Por outro lado, preservar 0s incentivos a pesquisa € ao
desenvolvimento de novos produtos e servigos em um mercado € uma
meta fundamental das politicas de concorréncia, que nesse sentido
também contribuem fortemente para que os agentes de um mercado
compitam por inovagdes. Tais como outros, porém, tais direitos, por
vezes, podem colidir.

Em termos praticos, os direitos de propriedade industrial, ao conceder
a um agente a exploragdo exclusiva de um produto, por determinado
periodo, podem diluir, ou mesmo afastar completamente, a
possibilidade de os rivais desse agente competirem nesse mercado.
Nesse sentido, direitos de propriedade intelectual, a primeira vista,
podem, de fato, em alguns casos, obstar ou enfraquecer a
concorréncia em um dado mercado.

Por ter consciéncia do papel vital da diferenciagéo e da inovagéo sobre
o desenvolvimento econdbmico e o bem-estar da sociedade e dos
consumidores, o direito antitruste dispde-se a aceitar essa aparente e
temporaria restricdo a concorréncia do ponto de vista estatico, que a
curto prazo pode até mesmo causar diminuicdes da oferta, aumentos
de precos e exclusdao de consumidores, em favor de uma eficiéncia
dindmica, que a longo prazo aumentara a competicdo por inovagdes e
a introdugéo de novos e melhores produtos e servigcos, em favor do
desenvolvimento econémico e dos consumidores.

A propriedade industrial, porém, ndo é absoluta, nem imune a
legislagao antitruste. Assim como os direitos de propriedade industrial
estdo protegidos pela Constituicdo Federal e pela legislagdo
infraconstitucional, o direito a concorréncia também esta (arts. 170, IV,
e 173, §4° da CF, e Lei n° 8.884/94), e embora seja verdade que
esses dois grupos de direitos normalmente se complementam, em
algumas vezes o exercicio de um direito de propriedade industrial pode
ferir o direito a concorréncia de modo ilegitimo, e tais direitos podem se
chocar. Nesse sentido, embora seja certo que o exercicio de tais
direitos de propriedade industrial ndo constitua, de modo algum, uma
conduta anticompetitiva per se, e que muitas vezes sequer confira
qualquer poder de mercado ao seu detentor, ndo raro surtem efeitos
anticompetitivos que, efetivamente, importam uma conduta
anticompetitiva ilegal, passivel de intervengcao da autoridade antitruste,
conforme demonstram casos analisados por diferentes jurisdigées.

No mais, nos autos da mesma Averiguacao Preliminar, a autoridade antitruste
brasileira classificou as condutas tidas por anticoncorrenciais em dois grupos: (i)
as advindas de fraudes ou abuso no procedimento de obtencédo dos direitos de
propriedade industrial registraveis; e (ii) aquelas resultantes de abuso no
exercicio de tais direitos. No primeiro grupo, segundo o CADE, estdo as
condutas conhecidas como patent ambush e patent flooding, além da

modificagdo de patentes dependentes.
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Patent ambush consiste na estratégia normalmente adotada contra standard
setting organizations (SSOs), ou seja, organiza¢des destinadas a estabelecer
padroes técnicos no intuito de facilitar a interoperabilidade entre produtos e
fomentar a competicdo. Nesse caso, a empresa titular da patente oculta sua
existéncia até que um padrdao tenha sido estabelecido pelas SSOs, quando
entdo o agente econOmico revela a existéncia da patente e contesta

judicialmente a SSO e os demais concorrentes no mercado.

Patent flooding, por sua vez, ocorre quando determinado agente econémico

deposita varios 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
forcar esse rival a efetuar o licenciamento cruzado de sua patente,
comumente em troca de royalties baixos ou mesmo sem qualquer
remuneragao.

No que se refere a conduta descrita pelo CADE como sendo “modificacdo de
patentes pendentes”, esta ocorre quando um agente econémico mantém “em
segredo” um pedido de patente, ainda pendente de decisdo, 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 € ela a detentora original da

patente”.'*

%> Voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em 15.12.2010. Averiguagdo
Preliminar n% 0812.002673/2007-51. Representante: Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas — ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotivos
Ltda., Fiat Automoéveis S.A. e Ford Motor Company Ltda.
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No que se refere a pratica descrita como patent ambush pela autoridade
antitruste, sua ocorréncia parece ser inverossimil ao menos no sistema de
patentes brasileiro. A concessao (ou mesmo o depdsito) de toda e qualquer
patente € publicada na Revista da Propriedade Industrial — RPI, de livre acesso a
quaisquer terceiros. Ademais, todo interessado pode obter coépia integral do
processamento administrativo de qualquer patente, ndo sendo valida, portanto, a

alegacao de que o titular a manteve em sigilo.

Incrivel, também, a configuracdo da conduta denominada patent flooding como
infracdo da ordem econdmica. Com a devida vénia, classificar uma patente
como “de baixa” ou “de alta” qualidade ndo parece langar luzes sobre a
problematica relativa a interface entre propriedade industrial e defesa da
concorréncia. Ao contrario, a subjetividade peculiar a essa classificacao apenas
torna a questdo mais nebulosa e sujeita a discursos pseudossociais que ocultam
interesses meramente econémicos dos agentes que concorrem com o titular da
patente. Ora, se determinado agente econémico deposita um pedido de patente
no INPI e este 6rgao, apds rigoroso (e, em nosso pais, moroso) exame de
mérito, decide em favor da patenteabilidade do objeto do pedido, ndo ha — ou
nao deveria haver — que falar em patente de baixa ou de alta qualidade. Ou o
objeto do pedido é patenteavel ou ndo o é. Se o for, a patente deve ser
concedida; caso contrario, rejeitada. O INPI ndo concede patentes por ser de
baixa ou alta qualidade. Concede-as porque, de acordo com a legislacao

aplicavel, o objeto é passivel de apropriacdo. Trata-se de ato administrativo
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vinculado; ndo ha espaco para que o INPI avalie, conforme critérios de
conveniéncia ou oportunidade, ser a patente de baixa ou alta qualidade. Se a
invencao for apenas incremental ou derivada de uma tecnologia ja existente ou
protegida, o escopo do direito concedido estara restrito a invencao (ainda que
incremental) protegido e sua oposi¢cao contra terceiros infratores deve respeita-

lo. O problema, se houver, estara no exercicio do direito e ndo na sua obtengéo.

Também a situacao descrita como “modificacdo de patentes pendentes” parece
ser de dificil caracterizacao, vez que se trata de tema detalhadamente regulado
pela legislacdo de propriedade industrial patria. O artigo 30, caput, da Lei n°.
9.279, de 14 de maio de 1996, narra expressamente que “o pedido de patente
sera mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depésito
ou da prioridade mais antiga, quando houver, apdés o que sera publicado, a
excecdo do caso previsto no artigo 75”.'* Ademais, o artigo 32 do mesmo
diploma legal estabelece que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de
patente, o depositante podera efetuar alteragcdes até o requerimento do exame,
desde que estas se limitem & matéria inicialmente revelada no pedido”. A mera

leitura dos supracitados comandos legais, infere-se que € virtualmente

146 «Art. 75. O pedido de patente originario do Brasil cujo objeto interesse a defesa nacional sera

processado em carater sigiloso e ndo estara sujeito as publicagdes previstas nesta Lei”.

§ 12 O INPI encaminhara o pedido, de imediato, ao érgao competente do Poder Executivo para,
no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o carater sigiloso. Decorrido o prazo sem a
manifestacao do 6rgao competente, o pedido sera processado normalmente.

§ 22 E vedado o depdsito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de
interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgacdo do mesmo, salvo expressa
autorizagao do 6rgao competente.

§ 32 A exploracédo e a cessao do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estao
condicionadas a prévia autorizagdo do 6rgao competente, assegurada indenizagdo sempre que
houver restricdo dos direitos do depositante ou do titular”.
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impossivel que um agente econémico mantenha “em segredo um pedido de
registro de patente, ainda pendente de decisao”, pois a publicacdo do depdsito é

mandatoria e é efetivada pelo proprio INPI e ndo pelo depositante.

Da mesma forma, ndo ha como o agente econdmico “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 contrario, a lei
expressamente permite a introducdo de novas reivindicagbes no quadro
originalmente depositado, bastando que estejam fundamentadas no relatério
descritivo, reivindicagdes, resumo ou desenhos. Se as alteraches
supervenientes ao depdsito tiverem sido reveladas no pedido inicial e forem
realizadas até o requerimento do exame, ndo ha que falar em préatica de
qualquer ilicito, dado que tal pratica € expressamente prevista pela lei. Por fim,
ainda que determinado agente econdmico pretendesse levar a cabo a conduta
descrita pela autoridade antitruste brasileira como “modificacdo 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 nao teria nenhum efeito pratico, pois, se o0 objeto do pedido de patente
tivesse sido antecipado pelo novo produto do concorrente, o pedido seria
simplesmente indeferido, por falta de novidade. Se, na hipbtese contraria, o
produto do concorrente infringisse o objeto da patente, além de cessar a
violacao dos direitos de propriedade do titular da patente, o infrator estaria

sujeito a indenizar o titular pela exploragdo econémica do invento desde a data
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de publicacdo do depodsito do pedido de patente, quando a infragdo deveria ter

sido cessada.'’

Renovada vénia, parece, pois, que as praticas descritas pela autoridade
antitruste como infragcdes da ordem econdémica por fraude ou abuso na obtencao
de direitos de propriedade industrial nao refletem ineficiéncias do sistema de
protecao a propriedade industrial. Se o sistema as tém, parecem ser outras que
nao as listadas acima. Outrossim, o remédio mais célere, eficiente e adequado
para a concessao de patentes ao arrepio de quaisquer dos dispositivos legais
acima mencionados seria simplesmente a nulidade da patente e ndo sua
repressao pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC).

Nao ha como deixar de notar a extrema relevancia conferida pela casuistica
brasileira antitruste ao principio do bem-estar do consumidor. No préprio caso
envolvendo o exercicio de direitos de propriedade industrial consubstanciados
em registros de desenhos industriais na divergéncia supracitada envolvendo as
montadoras, o CADE perquiriu se, no momento da aquisicdo do veiculo, o
consumidor observaria e efetivamente levaria em consideragcdo os precos e

condicbes de manutencéao e de reposicao de pecas oferecidos pelo fabricante do

"7 “Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacao pela exploragao

indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a exploragao ocorrida entre a data da publicagéo do
pedido e a da concesséo da patente.

§ 12 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteldo do pedido depositado,
anteriormente a publicagdo, contar-se-a o periodo da exploracdo indevida para efeito da
indenizagao a partir da data de inicio da exploragao.

§ 22 Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biolégico, depositado na forma
do paragrafo Unico do art. 24, o direito a indenizagdo sera somente conferido quando o material
biolégico se tiver tornado acessivel ao publico.

§ 32 O direito de obter indenizagdo por exploragédo indevida, inclusive com relagdo ao periodo
anterior a concessao da patente, esta limitado ao conteldo do seu objeto, na forma do art. 41”.
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veiculo. Isso porque as representantes sustentaram, naqueles autos, que
haveria interdependéncia direta entre as condi¢des de concorréncia no mercado
secundario de reposicao de autopecas e as condi¢cées concorrenciais e escolhas
do consumidor no mercado primario de automaéveis, ou seja, as montadoras que
tentassem aumentar os precos ou descuidar das condigcdes de venda de
autopecas no mercado secundario perderiam vendas € mercado no segmento
primario de veiculos. Em outras palavras, a rivalidade no mercado primario

garantiria um mercado secundario viavel.

O CADE entendeu que:

para que as condigdes de preco e qualidade do mercado secundario de
reposicao de pecas sejam fatores de decisdo de tal modo importantes
para o consumidor, a ponto de lhe impedir de adquirir um automével no
mercado primario, é preciso que nao haja assimetrias de informacéao
relevantes para esse consumidor no momento da compra.

E acrescentou que nao parece “nada evidente que, ao adquirir um automovel, o
consumidor tenha claro conhecimento dos precos e condi¢gdes de venda dessas
pecas de reposicdo, € que leve isso em grande consideracdo ao decidir pela

compra do veiculo”.

A autoridade antitruste brasileira estabeleceu, ainda, que nao basta constatar
que o exercicio de um direito de propriedade industrial esteja a gerar efeitos
deletérios estaticos ao consumidor, como aumento de precos e outros. Faz-se

mister, ainda, investigar se tais efeitos prejudiciais ndo séo justificados:
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de modo plenamente aceitavel, por outros fins, visados pelo direito de
propriedade industrial e pelo proprio direito da concorréncia, como a
necessidade de recuperar custos de P&D, permitir a identificacdo e a
apropriagao do produto pelo seu autor e incentivar inovagoes.

O trecho acima, extraido da casuistica brasileira, representa insumo valioso para

o raciocinio ora desenvolvido, tanto porque reconhece que ha convergéncia

entre o direito da concorréncia e o direito da propriedade industrial, como porque

elenca os fundamentos axiolégicos da propriedade industrial sob a otica

antitruste. O primeiro item abordado pelo CADE, como intrinseco a propriedade

industrial, € a recuperacao de custos de P&D. Segundo a autoridade antitruste:

uma das principais e mais evidentes justificativas para a concesséo e
manutengao de um direito de propriedade industrial é permitir que o
autor recupere os investimentos empregados na consecucdo de sua
invencdo ou seu desenho, assim incentivando a continuidade dos
esforgos inventivos.

No mérito, o conselheiro-relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo entendeu

que:

os gastos de P&D das montadoras relativamente as autopegas em
questdo sdo recuperados ja no momento da venda do automével, e
que, portanto, todos ou boa parte dos lucros obtidos com a venda de
pegas no mercado secunddario de reposicdo ndo guardam qualquer
relagdo com a necessidade de reaver investimentos de pesquisa.

Todavia, ndo ha como deixar de registrar o reconhecimento, ao menos implicito,

de que a expectativa de apropriacdo dos resultados econdmicos advindos da

inovagao € legitima e, em regra, pro-competitiva. O incentivo a inovagao foi

outro fator considerado pela autoridade de defesa da concorréncia brasileira

como fundamento axiolégico da propriedade industrial. Especificamente no caso

em testilha, o voto sustenta que:
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tanto do ponto de vista econdmico, quanto juridico-constitucional, a
finalidade dos direitos de propriedade industrial em questdo é dirigida
ao mercado de venda de veiculos, e ndo ao mercado de reposi¢ao de
pecas. Os registros de desenho industrial ora debatidos tém como
razdo de existir a protecdo dos incentivos inventivos das montadoras
no mercado primario, pois esses proprios inventos se destinam,
justamente, ao mercado primario, onde as montadoras buscam
diferenciacado, inovagao e a prépria recuperagao de seus investimentos.

Entretanto, cumpre consignar o reconhecimento, também ainda que implicito, de
que o incentivo a inovagao constitui fundamento axiolégico da propriedade
industrial e, portanto, deve ser sempre ponderado na andlise concorrencial de
condutas ditas exclusionarias. Vale, ainda, transcrever passagem do despacho
em questdo que sintetiza os aspectos acima explorados que mais interessam

para os fins deste estudo:

A protecdo de um direito de propriedade industrial se justifica, do ponto
de vista econémico e social, na medida em que mantenha os incentivos
a produgéo de inovagdo no mercado, em prol da coletividade e do
desenvolvimento. E por isso que a teoria econémica, em geral, apoia a
protecédo da propriedade industrial (e é por isso que o Direito abarcou,
juridicamente, esta protecdo). Enquanto assume esse papel, a
propriedade industrial vai amplamente ao encontro da concorréncia, ja
que esta reconhece a crucial importancia das eficiéncias dinamicas
(geracdo de inovagdes), ainda que em prejuizo momentaneo de
eficiéncias estaticas (reducdo da oferta, aumento de pregos, exclusdo
de consumidores etc.).

Embora ndo seja este o caso do voto em tela, a Unica ressalva que se faz ao
entendimento acima é que precos eventualmente maiores do que os que seriam
praticados na auséncia de um direito de propriedade industrial néao
necessariamente configuram infracdo concorrencial nem, ainda, sdo contrarios
aos interesses dos consumidores. N&o obstante, obviamente, o interesse
imediato do consumidor pode parecer restar melhor atendido com a pratica de
precos mais baixos; a conclusdo de que esse fato, por si sé, coloca a

propriedade industrial em posicao contraria ao referido interesse parece
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demasiadamente simplista. Isso porque, sem propriedade industrial, ndo ha

apropriacao do investimento em inovacao; e, sem inovagao, o bem-estar do

7

consumidor é diretamente atingido, pois, a médio prazo, nao lhe serado
oferecidas novas opgdes de consumo. Como ja se destacou no presente estudo,
sem uma cultura de inovacdo e concessao de incentivos legais, fiscais,
regulatorios, econbmicos, politicos e sociais, a auséncia de propriedade
industrial, por si sé, ndo enseja maior acesso, por parte dos consumidores, a
produtos e servicos. Em suma, deve-se repelir a ideia do direito da concorréncia

como mero mecanismo redutor de pregos.

Por fim, ha que frisar a concepc¢ao da propriedade industrial, pela autoridade
antitruste brasileira, como instrumental. Segundo o voto em questao, os direitos

de propriedade industrial seriam instrumentais:

pois sao instrumentos para a consecugao de um fim especifico. Tal fim,
no caso, € de facil visualizagao, ja que esta expressamente disposto na
norma constitucional que institui a protecdo a propriedade industrial.
Tais direitos sdo constitucionalmente previstos ‘tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais.

E complementa:

um direito de propriedade industrial, portanto, deve ser exercido de
acordo com esses fins e, na medida em que convive, sem relagcao de
hierarquia, com outros direitos constitucionalmente previstos (tal como
o direito a livre concorréncia, os direitos dos consumidores e a
repressdo ao abuso do poder econémico), por vezes potencialmente
consigo, como aqui se viu, deve ser exercido de acordo com o principio
da proporcionalidade, que demanda: (i) que os meios adotados para a
consecucdo do direito em questdao sejam adequados no sentido de
alcangar o fim por ele visado (adequagédo); (i) que nao haja meios
menos custosos de atingir o fim almejado (necessidade); e (iii) que os
beneficios atingidos sejam superiores aos custos gerados
(proporcionalidade stricto sensu).
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E salutar o entendimento da autoridade antitruste no sentido de que ndo ha
hierarquia entre direito da propriedade industrial e direito concorrencial. Se
houvesse supremacia de um em relacdo ao outro e se entendesse que sao, de
fato, conflitantes, bastaria simplesmente abolir a propriedade industrial por
essencialmente anticompetitiva ou, ainda, imunizar o direito da propriedade
industrial a analise antitruste, e o tema da relacao entre esses dois campos do
direito estaria resolvida. E exatamente o fato de ndo haver hierarquia o
ensejador do debate. Entretanto, o problema em relagdo ao qual se pretende
apresentar uma proposta de solucao mediante a andlise principiolégica que se
seguira nao reside na horizontalidade na relagdo entre propriedade industrial e
defesa da concorréncia, que parece inconteste e dispensar aprofundamento. O
cerne da questdo estd em examinar, por meio de uma abordagem
principiologica, se direito da propriedade industrial e defesa da concorréncia sao

ou ndo essencialmente conflitantes e 0 que fazer em caso de conflito.

A proposta alvitrada pela autoridade de defesa da concorréncia no caso em
lume, ao prescrever a aplicacdo do principio da proporcionalidade, ndo deixa de
se ajustar, em grande medida, a proposta apresentada no presente estudo,
aplicando-se a formulacao tedrica de Robert Alexy. Ambas estdo a recomendar
ponderacao e sopesamento naquilo que eventualmente nao forem convergentes
no caso concreto. A diferenca é que o principio da proporcionalidade, por meio
da afericao da adequacéao, necessidade e proporcionalidade do exercicio de um

direito de propriedade industrial a luz da defesa da concorréncia & aplicavel
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individualmente ao caso concreto, enquanto o que ora se investiga é a relagcao

tedrica dos dois campos do direito na esséncia.

3.3.2 Estruturas

Ja se disse que, para o controle de atos de concentracdo, as marcas sao o
instituto juridico de propriedade industrial de maior interesse para a defesa da
concorréncia, vez que podem constituir um poderoso ativo imaterial que integra
o patriménio do titular. No que tange a fungdo desempenhada pelas marcas nas

relagdes de concorréncia, oportuno € o ensinamento de Lucia Helena Salgado:

a literatura econémica oferece duas interpretagbes acerca do papel
desempenhado pela propaganda, dependendo da relagdo entre
propaganda e informacao: a propaganda pode fortalecer a competicao
ao elevar a elasticidade da demanda, reduzindo a diferenciacédo
artificial imposta como estratégia de competicdo, mas pode atuar na
diregdo contraria ao diferenciar produtos praticamente idénticos
fisicamente. A primeira leitura identifica uma relagao entre propaganda
e provisao de informagéao fidedigna ao consumidor, permitindo que ele
faca 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 provisdo de qualidade. A
visdo oposta identifica uma relagdo inversa entre propaganda e
informagdo, na medida em que ajuda a criar a falsa diferenciacao e,
portanto, reduz a competicdo e aumenta as barreiras a entrada.’*

Segundo a edigdo n®. 710 da revista Isto E Dinheiro, publicada em 13 de maio
de 2011, as cinquenta marcas nacionais mais valiosas atingem a monta de
vultosos R$ 135 bilhdes. Em 2011, trés entre as cinco marcas mais valiosas

pertencem a instituicdes financeiras (ltau, Bradesco e Banco do Brasil, na

'8 SALGADO, Lucia Helena. O caso Kolynos-Colgate e a introdugdo da economia antitruste na
experiéncia brasileira. Disponivel em <works.bepress.com/lucia_salgado/5>. Acesso em
2.2.2012.
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segunda, terceira e quarta colocagao respectivamente). A marca nacional mais

valiosa é a Petrobras, cujo valor, em 2010, foi estimado em nada menos que

US$ 13.421 milhdes, conforme Tabela 1, abaixo'*®:

Tabela 1 — As 50 empresas brasileiras mais valiosas — evolugao de 2008 a 2010
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Note-se, pois, que 0s setores mais beneficiados pela expansdo do consumo no

Brasil em 2011, tais como moda, distribuicdo de combustivel e transporte aéreo,

testemunharam aumento extraordinario do valor da marca. O primeiro teve

valorizacdo de 315%, o segundo de 144% e o terceiro de 142%'°".

Em ambito internacional, em 2011, a marca Apple desbancou a marca Google,

que dominava o ranking das marcas mais valiosas nos ultimos quatro anos,

'*9 MANZONI Jr., Ralphe. Isto é Dinheiro. Ed. n?. 710, 13.05.2011.
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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 ltau
aparece na nonagésima colocacdo, seguida pela marca Bradesco, na 982

posicdo. Segue abaixo a classificagao geral'®?:

Tabela 2 — As 100 empresas mundiais mais valiosas — 2011
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Na casuistica antitruste brasileira, em que pese a idade, talvez o caso concreto
mais emblematico’® tenha sido o ato de concentracdo, julgado pelo CADE em
19 de setembro de 1996, envolvendo a aquisicao da entdo Kolynos do Brasil S/A
pela Colgate-Palmolive Company, mediante leildo realizado em Nova York, no
qual a Colgate-Palmolive Company e sua subsidiaria KAC Corporation
adquiriram parte dos negdécios mundiais de saude bucal da America Home
Products Corporation. A operacgao, no Brasil, ocorreu em 10 de janeiro de 1995,
mediante aquisicdo do negécio de saude bucal dos Laboratérios Wyeth-
Whiteball Ltda., por sua vez, subsidiarios brasileiros de America Home Products

Corporation, que fora impugnada pela rival Procter & Gamble do Brasil S.A.

Consoante afirma Lucia Helena Salgado, esse foi um dos primeiros negécios
mundiais que ultrapassaram a marca do bilhdo de ddlares; e o valor da operacao
no Brasil, correspondente a US$ 760 milhdes, representou aproximadamente

73% da transagdo mundial'®*.

Embora tenham sido definidos quatro mercados relevantes para a operagao,
quais sejam, creme dental, escova dental, fio dental e enxaguante bucal, os dois

mercados considerados mais relevantes para a andlise foram de creme e escova

%% Na licio de Lucia Helena Salgado, “formado por um conjunto equilibrado de economistas e
advogados, eram grandes as expectativas sobre como a nova formagao enfrentaria questdes de
importancia depois da crise vivida no ano anterior pelo 6rgdo ap6s a decisdo sobre o caso
Gerdau. Para a consolidacdo da autoridade e legitimidade do CADE como a instancia
administrativa decisé6ria no Brasil em defesa da concorréncia, era fundamental a demonstragéao
da capacitagdo técnica do 6rgéo para lidar com questées complexas como a representada pelo
?st40 de concentragao que ora se comenta”. SALGADO, L.H. Op. cit.
Idem.
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dental’™®. No mercado de creme dental, a lider Kolynos detinha 50,9% de
participacdo de mercado, seguida pela Colgate, com 26,6%. J& no mercado de
escova dental, a Kolynos despontava com 26,7% de participacdo de mercado,
ao passo que a Colgate detinha 8,4%'*°. Isso significa que, concretizada a
concentragcao sem restrigdes, 77,5% do mercado de creme dental e 35,1% do

mercado de escova dental ficariam nas maos de um Unico agente econémico.

Conforme restarda a seguir demonstrado, nota-se que a propriedade industrial
relativa a marca exerceu papel central no julgamento do ato de concentracdo em

quest&o; sendo, vejamos '’

A natureza da concorréncia no mercado de creme dental — por
diferenciacdo de produto — tem na marca a sua principal arma. A
concorréncia intermarcas, por meio da construgao de reputacao e lagos
de lealdade com o consumidor € a forma predominante assumida pela
concorréncia nesse mercado. De todo o exposto ao longo do voto,
conclui-se que é o controle simultdneo das duas marcas mais
importantes do mercado, em particular da marca dominante
KOLYNOS, a barreira a 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 decisao deste Conselho.
(...)Diante do exposto, € a suspensdo voluntaria do uso da marca
KOLYNOS e suas extensoes, inclusive do material de embalagem,
promogdoc e propaganda associado, para o fabricagdo e
comercializacdo de creme dental dirigidas ao mercado interno pelo
periodo de quatro anos é a medida que considero justa para garantir
que a operacao nao elimine a concorréncia nem crie poder de mercado
de tal envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico,
desencoraje a entrada de novos concorrentes e a autonomia decisoéria
dos atuais participantes do mercado, além de eliminar
substancialmente a dindmica concorrencial do mercado.

(...) Assim, de barreira, a marca torna-se veiculo de introdugdo da
marca nova no mercado, funcionando como uma espécie de “fiador” no
momento inicial.

%5 1dem

1% CAMARA, Emerson Andrade. A politica antitruste no Brasil. Estudo de caso Kolynos. Revista
de Ciéncias Humanas, Florianépolis, EDUFSC, v. 43, n°. 2, p. 383-99, out/2009.
%7 Ato de Concentracdo n? 27/94, Requerente: K & S Aquisicées Ltda, Atual Denominagio:
KOLYNOS do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva.
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Destarte, se a operacdo teria condicoes de ser aprovada se tivesse efeitos
apenas nos mercados relevantes de fio dental, escova e enxaguatério bucal,
situacdo esta nao identificada pela autoridade antitruste no mercado de creme
dental. Nesse segmento, o CADE entendeu que a suspensao do uso da marca
Kolynos pelo periodo de quatro anos seria a medida adequada para assegurar
que a operacao nao eliminasse a concorréncia e gerasse poder de mercado de
tal envergadura, tampouco desencorajasse a entrada de novos competidores e a
autonomia decisoria dos agentes econdmicos entao atuantes naquele mercado
relevante. Assim, o periodo predeterminado de suspensao teria o efeito de
possibilitar a entrada rapida 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 entdo instaladas naquele

mercado.

Questao interessante se pde relativamente a possibilidade de o licenciamento da
marca — desde que, obviamente, o titular estivesse proibido de utiliza-la e
contratado a longo prazo — apresentar os mesmos efeitos da suspensao de uso
na forma estabelecida pela autoridade de defesa da concorréncia. A respeito,
procedeu acertadamente o CADE ao afastar o licenciamento, vez que, sabedor
do carater transitério que o revestiria, ndo teria o licenciado incentivo para
dedicar os recursos financeiros necessarios a promogao da marca.

Em setembro de 2001, complementaram-se quatro anos de suspensao do uso

da marca Kolynos no mercado relevante de creme dental, que fora substituida,
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com sucesso, pela marca Sorriso. Tamanho o éxito da substituicdo que, até
hoje, a tradicional marca Kolynos nao retornou ao mercado brasileiro,
provavelmente por receio do titular de que eventual novo langamento da marca

possa canibalizar a propria participacao de mercado angariada com a Sorriso.

Destaque-se, ainda, outro caso antitruste de grande expressao extraido da
experiéncia brasileira relativo a fusdo entre os agentes econdmicos titulares de
duas das marcas mais conceituadas no mercado de cervejas, quais sejam, a
Brahma e a Antarctica, que resultou na criagao da gigante Companhia Brasileira

de Bebidas (Ambev)'2.

Naquele ato de concentragdo, em julgamento havido em 30 de margo de 2000, a
autoridade antitruste brasileira houve por bem aprova-lo, possibilitando a
“viabilizagdo 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 restricbes, foi imposta “a alienagdo da marca Bavaria,
bem como a transferéncia dos contratos de fornecimento e distribuicao
relacionados a esta marca, vencido neste ponto o Conselheiro Marcelo Calliari,
que adicionava & proposta a venda das marcas Polar e Bohemia”*®. A marca
Bavaria, entdo titulada pela Antarctica, foi cedida ao grupo mexicano FEMSA,

titular da marca Coca-Cola.

198 Ato de Concentragdo n? 08012.005846/99-12

' CADE. Ata da 1612 sessdo ordinaria realizada em 29 de margo de 2000. Disponivel em
<http://www.cade.gov.br/atas/arquivosPDF/ATA%20161%20CADE.htm>. Acesso em
12.12.2011.
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Por fim, ndo ha, ainda, como deixar de destacar o recente ato de concentracao
entre a Sadia S.A. e a Brasil Foods S.A. (BRF), atual denominacao de Perdigao
S.A. (titulares, respectivamente, da oitava e nona marcas mais valiosas do
Brasil, conforme Tabela 2 acima ilustrada), no qual a questdo marcaria

desenvolveu papel igualmente relevante na seara antitruste.

A operacao elevou a Brasil Foods S.A., controladora da Sadia S.A., a posig¢ao de
terceira maior exportadora do pais, atras apenas da Vale e da Petrobras.'® A
empresa ja nasceu como um dos maiores players globais do setor alimenticio,
atuando no segmento de carnes (aves, suinos e bovinos), alimentos
industrializados (margarinas e massas) e lacteos e figura como a Unica
companhia do Brasil com rede de distribuicdo de produtos em todo o territério
nacional. A empresa exporta para 140 paises; opera 61 fabricas no Brasil
(distribuidas em onze Estados) e sete no exterior (sendo cinco na Argentina,
uma no Reino Unido e uma na Holanda). Mantém 24 escritérios comerciais no
exterior e esta entre as principais empregadoras privadas do pais, com mais de

115.000 funcionarios.'®"

Apds a celebragcdo de um Acordo de Preservagdo da Reversibilidade da

Operacao, em 8 de junho de 2009, garantindo, até decisao final do CADE, a

1% YOL. NOTICIAS. Brasil Foods sera a terceira maior exportadora do pais, dizem presidentes.
Disponivel em <http://economia.uol.com.br/ultnot/2009/05/19/ult4294u2615.jhtm>. Acesso em
30.12.2011.

'®' BRF. Op. cit. 30.12.2011.



161

manutencdo da personalidade juridica da Sadia S.A., bem como a continuidade,
autbnoma e independente, de sua capacidade administrativa, industrial,
comercial, tecnoldgica e logistica, 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 decisdo entdo proferida pelo
Plenario do CADE. Segundo a clausula 1.1 do referido TCD, o objetivo consiste
em estabelecer medidas que visam, segundo o CADE, (i) impedir que a
unificagcdo das operagcdes das compromissarias implique eliminacado substancial
da concorréncia; (ii) criar condicoes para existéncia de rival efetivo nos
mercados afetados pela operacao; (iii) propiciar condigbes para entrada rapida e
eficiente de concorrentes nos mercados referidos; (iv) assegurar que o0s
beneficios decorrentes da associagdo sejam distribuidos equitativamente entre

os participantes, de um lado, e os consumidores finais, de outro'®?.

Nos termos do TCD, ap6s o ato de concentragdo em tela, o CADE constatou que
0s agentes econdmicos envolvidos na operagao responderiam por mais de 50%
de participacdo de praticamente todos os principais mercados de alimentos
processados, chegando a patamares superiores a 80% em alguns; havendo
poucos concorrentes que alcangavam mais de 10% de participagdo nos

mercados relevantes.

Conforme facilmente se infere dos trechos do TCD abaixo transcritos,

novamente a autoridade de defesa da concorréncia brasileira encontrou em

%2 BRF. Op. cit.
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institutos juridicos de propriedade industrial (cessdo e suspensdo de uso de
marcas) o mecanismo adequado para manter o ambiente concorrencial e
minimizar os impactos negativos de eventual exercicio abusivo de poder
econdmico decorrente de elevada concentragcao e barreiras a 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, ja que haveria importante
fidelizagdo as marcas ‘Sadia’ e ‘Perdigao’;

(...)

(j) o CADE entende que qualquer tentativa de recuperar o ambiente
concorrencial virtuoso nos mercados relevantes da presente operacéao
exige, ainda, a alienagao para terceiro ou, a0 mMenos, Supressao
temporaria do mercado de uma das marcas premium, Sadia ou
Perdigdo, nos mercados relevantes em que se encontrou elevada
concentracao econdmica, o que, segundo o CADE, viabilizaria a
entrada de concorrente efetivo no mercado, também detentor de
posicdo dominante, capaz de fazer frente ao poder econémico da BRF.

Nota-se que, para a autoridade antitruste brasileira, tanto a cesséo dos registros
de marcas quanto a suspensao de uso poderiam atingir o resultado desejado,
qual seja, a recuperacao de um ambiente concorrencial saudavel. Permite-se
ponderar, contudo, nesse tocante, que, em mercados de elevadissima
concentracdo, a mera cessao compulsoria de registros de marcas, por si so,
pode nao surtir o efeito esperado. Isso porque o agente econémico adquirente,
detentor de participagdo de mercado minima ou irrelevante, pode ndo possuir
capacidade financeira para a realizacdo dos investimentos necessarios para a
promocao da marca e a manutencdo da participacdo de mercado no médio e

longo prazo.
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Provavelmente essa tenha sido a razdo porque o CADE fez constar, da clausula
3.1 do TCD, que o adquirente deveria, cumulativa e individualmente, comprovar
higidez financeira, capacidade administrativa e gerencial e inexisténcia de

quaisquer vinculos, diretos ou indiretos, com as compromissarias.

No caso em lume, diversas condicoes foram impostas para aprovagcao da
operacao, entre elas, de maior interesse para a propriedade industrial, conforme
clausula 2.1 do TCD, estao: (i) a alienacao 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 Saudavel, (g) Light
Ellegant, (h) Fiesta, (i) Freski, (j) Confianga, (k) Doriana, e (I) Delicata; (ii) a
suspensdo do uso da marca Perdigao, no territério nacional, pelo prazo de trés
anos para alguns produtos, quatro anos para outros e cinco para outros; (iii) a
restricdo de uso, para diversos produtos e por um prazo de cinco anos, de outras
marcas e denominagdes delas derivadas — entdo existentes ou que viessem a
ser criadas —, além daquelas autorizadas pela autoridade de defesa da
concorréncia e elencadas no préprio TCD; e (iv) a suspensao de uso da marca

Batavo, pelo periodo de quatro anos, para diversos produtos.

Frise-se, ainda, a cautela demonstrada pela autoridade antitruste, ao
acrescentar, na clausula 2.1, “m”, do TCD, que, para os fins do disposto naquela
clausula, a expressao “marca” deveria incluir “todas as suas formas: simples ou

composta, figurativa, nominativa ou mista, ou outras denominac¢des dela
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derivadas, independentemente de registro”. Afinal, de nada obviamente
adiantaria proibir o agente econdmico dominante de usar determinada marca
nominativa se |he fosse permitido o uso dos elementos figurativos que
caracterizam os referidos produtos e certamente poderiam produzir 0s mesmos
efeitos no mercado que a autoridade antitruste pretendeu evitar mediante a

proibicdo de uso da marca nominativa.

No mesmo sentido, fez, ainda, prever a autoridade de defesa da concorréncia
que a alienagao das marcas deveria estender-se a “todos os demais direitos de

propriedade intelectual a elas relacionados”.

A forma como a referida cldusula se encontra redigida poderia levar a
interpretacdo de que, juntamente com as marcas a ser cedidas, todas as
patentes, registros de desenho industrial, segredos de negé6cio e know-how
relacionado aos produtos também deveriam sé-lo. Tal construgdo, entretanto,
nao encontraria amparo legal, além de provavelmente nao ter sido essa a
vontade das partes que firmaram o TCD. Com efeito, a interpretagdao mais
razoavel é de que a alienacao compulséria de outros direitos de propriedade
industrial relacionados as marcas a ser cedidas s6 poderia ser estendida a
direitos de propriedade relacionados especifica e unicamente aos produtos
identificados pelas marcas em questao (por exemplo, um registro industrial
aplicado a um Unico produto cuja marca devera ser objeto da cessao) e nao a

outros direitos de propriedade industrial aplicaveis ou passiveis de ser aplicados
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para outros produtos ndo alcangados pelo TCD (por exemplo, patente de
processo de fabricacdo de diversos produtos, entre eles, um cuja marca devera

ser alienada).

Pode-se, também, verificar, no caso em tela, certa convergéncia entre o principio

da especialidade das marcas, oriundo do direito de propriedade industrial’®®, e

o
conceito de mercado relevante, tipico do direito da concorréncia, bem como uma
transposicdao harménica do principio da especialidade das marcas no campo do
direito de propriedade industrial para a defesa da concorréncia, vez que nao faria
nenhum sentido privar o titular do uso de uma marca, registrada em varias

classes, em mercados relevantes nos quais ele ndo possua participagdo de

mercado que lhe possibilite 0 exercicio abusivo de poder econdmico.

Se, para o direito da propriedade industrial, o fenébmeno da especialidade das
marcas, traduzido em principio, significa que a protecédo conferida pelo registro é
limitada a classe na qual foi registrada, para o direito da concorréncia, este
mesmo fendmeno revela que determinada marca, ainda que registrada e usada
pelo titular em diversas classes do ponto de vista da propriedade industrial, pode
nao apresentar efeitos equivalentes concorrenciais nos diversos mercados

relevantes. Coaduna-se, portanto, especialmente neste ponto, com a solugcao

%% Na licdo de Denis Borges Barbosa, para o direito de propriedade industrial, “um dos principios
basicos do sistema marcario é o da especialidade da protecdo: a exclusividade de um signo se
esgota nas fronteiras do género de atividades que ele designa. Assim se radica a marca
registrada na concorréncia: é nos seus limites que a propriedade se constr6i” (BARBOSA, Denis,
Borges. A especialidade das marcas. Disponivel em <denisbarbosa.addr.com/72.doc>. Acesso
em 3.2.2012.
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encontrada pelo CADE e agentes econdmicos envolvidos na operagao em
comento, refletida no TCD, ao diferenciar os diversos mercados nos quais as
mesmas marcas sao utilizadas e prazos de suspensado de uso dessas marcas

em cada um deles.

Por fim, ndo ha como nado destacar que se extrai também do caso em questao
um forte e expresso direcionamento axioldgico e principiolégico do direito da
concorréncia a defesa do consumidor. Nesse diapasao, entre as proprias
justificativas de celebracdo do TCD, esta que “faz parte dos objetivos da
autoridade da concorréncia prevenir danos aos consumidores brasileiros,
caracterizados entre outros aspectos por aumento de pre¢os que gera, ademais,

inflacdo e compromete a renda real dos cidadaos”.

3.4 RECUSA EM LICENCIAR DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL A

LUZ DO DIREITO DA CONCORRENCIA

Aferir se a recusa unilateral de licenciar um direito de propriedade industrial pode
gerar responsabilizacdo antitruste implica questionar se o titular desse direito
teria concedido a licenca se nao detivesse poder de mercado. Tal exercicio
revela-se, a toda evidéncia, subjetivo, impreciso e facilmente contestavel, pois

carrega em si forte carater especulativo.
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A auséncia de disposicoes legais claras e precedentes jurisprudenciais no Brasil
que tracem parametros objetivos para esta analise poderia levar a impressao de
que a recusa de determinado agente econ6mico em licenciar um direito de
propriedade industrial poderia ser interpretada quase automaticamente como
aproveitamento indevido de poder de mercado e, nesse passo, configurar

infracdo da ordem econbmica.

Vislumbra-se, contudo, que o agente econd6mico investigado pode sempre
justificar a conduta indicando outras situagdes em que deixou de licenciar
direitos de propriedade industrial em mercados nos quais ndo € dominante;
alegando que, naquele segmento tecnoldgico, o licenciamento de direitos néo é
pratica usual ou ndo traz eficiéncias tecnoldgicas ou econémicas ou, ainda,
apresentando outras razdes de natureza técnica ou comercial que evidenciem a
autoexploragdo como a forma mais eficiente de extrair o maximo daquela
tecnologia, até porque, em determinados mercados, pode ser dificil identificar
outro agente econdmico que possua potencial tecnoldgico, instalagoes fabris
adequadas, recursos humanos capacitados ou condicdes naturais favoraveis
para o desenvolvimento daquela atividade, ainda que o agente econémico titular
da tecnologia esteja disposto a transferir o know-how necessario a sua

exploragao.

Nao se estd aqui a defender que o direito de propriedade, seja material, seja

imaterial — como é o caso da propriedade industrial —, € absoluto, e tampouco
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que nao deva ele realizar sua fungdo social. Conforme manifestado
anteriormente, o direito existe para servir o sujeito de direito e nao o contrario. O
mesmo ocorre com a tecnologia e os beneficios dela extraido. Serve ela,
precipuamente, para resolver problemas técnicos da vida em sociedade, ampliar

0 bem-estar do consumidor e elevar a dignidade humana.

No Brasil, o direito de propriedade industrial, como ja destacado, foi formalmente
inserido na Constituicao Federal, cujo artigo 5° dispde sobre direitos e garantias
fundamentais. O direito de propriedade industrial resulta de diversos fatores
objetivos j& elencados neste estudo, mas, por uma perspectiva subjetiva,
decorre também de uma atividade inventiva, oriunda do intelecto humano. Nao
se ignora que, hodiernamente, no mais das vezes, patentes ndo nascem mais
unicamente da producdo intelectual de individuos isoladamente considerados,
mas resultam de atividade coletiva levada a cabo em centros de pesquisa e
desenvolvimento, o que ndo subtrai, absolutamente, o profundo vinculo pessoal,
intelectual, moral e, por vezes, até mesmo emocional e afetivo que liga o(s)
inventor(es) a invengao. Nao é a toa que, nao raro, o inventor acredita piamente
qgue sua invengao possui méritos, atributos e adjetivos que terceiros, mesmo de

boa-fé, ndo conseguem enxergar.

Ante os principios da razoabilidade, igualdade proporcional e dignidade humana,

mostra-se, pois, descabido dispensar tratamento juridico equanime a recusa
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unilateral em licenciar um direito de propriedade industrial e realizar qualquer

outro negdcio juridico.

A respeito, oportuno trazer a colacao a licao de José Afonso da Silva de que:

Aristoteles vinculou a ideia de igualdade a ideia de justica, mas, nele,
trata-se da igualdade de justica relativa que da a cada um o seu, uma
igualdade — como nota Chomé — impensavel 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 6rgaos da Administragao Publica no exercicio do poder normativo no
sentido de que normas juridicas nao facam distincbes nao autorizadas pela
Constituicao Federal. Ao contrario, o principio da igualdade proporcional aplica-
se também a atividade administrativa desempenhada pelas autoridades de

defesa da concorréncia, haja vista que, no Brasil, tanto a:

doutrina como a jurisprudéncia ja firmaram, ha muito a orientacdo de
que a igualdade perante a lei tem o sentido que, no exterior, se da a
expressao igualdade na lei, ou seja: o principio tem como destinatarios
tanto o legislador como os aplicadores da lei. 165

Com efeito, € inconteste que, deparando-se com situagdes desiguais — como a
recusa em licenciar um direito de propriedade industrial e a recusa em realizar
qualquer outro negécio juridico —, deva o 6érgao antitruste dispensar-lhes
tratamento juridico diferenciado. Em outras palavras, o licenciamento de direitos

de propriedade industrial, na condigdo de direitos fundamentais, pode estar

" SILVA, J.A., Op. cit., p. 213.
% |dem, p. 215.
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sujeito a questbes de foro intimo do inventor a ser consideradas pelas razdes
acima, além de uma infinidade de outras particularidades que podem inviabilizar
ou tornar a operacao contraproducente, tais como a impossibilidade técnica de
licenciamento da tecnologia em prazo razoavel e exequivel, a inaptidao de
eventuais interessados para receber a tecnologia licenciada, a existéncia de
barreiras regulatorias e ineficiéncias decorrentes de eventual licenciamento para

0 escoamento da producgao.

Ante o exposto, a luz do direito brasileiro, uma alegagao de infracdo da ordem
econdbmica em funcdo de recusa unilateral em licenciar um direito de
propriedade industrial deveria apresentar chances muito reduzidas de prosperar.
Ademais, ja existe no ordenamento juridico patrio um mecanismo especifico,
embora de natureza dréstica e radical, a ser implementado em casos
excepcionais, para imposi¢cao de licenciamento de patentes sem a vontade do

titular, que é o licenciamento compulsério.

3.5 HIPOTESES DE LICENCIAMENTO COMPULSORIO NAO RESULTANTES
DE ABUSO DE PODER ECONOMICO E IMPLICAGOES DO PONTO DE VISTA
ANTITRUSTE

Preliminarmente, esclareca-se que, diferentemente do que comumente se afirma
no meio juridico brasileiro, o licenciamento compulsério ndo anula os efeitos da

patente, ou seja, ela continua oponivel contra terceiros infratores que néo o
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licenciado, continua podendo ser explorada diretamente pelo titular e permanece
garantido ao licenciante o direito de ser remunerado pela exploracao econémica

da patente pelo licenciado.

O ordenamento juridico brasileiro contempla basicamente quatro hipéteses de
licenciamento compulsério de patentes, quais sejam, por abuso de poder
econdmico, por falta de uso ou nao atendimento da demanda, em caso de

patentes dependentes ou em caso de emergéncia nacional ou interesse publico.

Como a primeira ja foi abordada acima ao discorrer sobre a legislagdo da
experiéncia brasileira no tocante as relagdes entre direito da propriedade
industrial e defesa da concorréncia, agora serdo vistas as Ultimas trés
modalidades de licenciamento compulsério de patentes na medida necessaria
(ainda que relativamente extensa) para melhor contextualizar os pontos de
intersecao desses institutos juridicos e o direito concorrencial, haja vista ser esse

o objeto primério do presente estudo.

O licenciamento compulsoério por falta de uso ou nao atendimento da demanda é

previsto pelo artigo 68, incisos Il e lll, da LPI, consoante o qual:

o titular ficara sujeito a ter sua patente licenciada compulsoriamente em
razao da “nao exploragdo do objeto da patente no territério brasileiro
por falta de fabricagao ou fabricagdo incompleta do produto, ou, ainda,
a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos
de inviabilidade econ6mica, quando serda admitida a importagdo [ou
quando a comercializagdo do produto patenteado ou fabricado
mediante processo patenteado] ndo satisfizer as necessidades do
mercado.
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De fato, patentes foram feitas para ser exploradas e atender a demanda do
mercado. Patentes também encerram em si uma relacdo de troca entre o
inventor e a sociedade civil: o inventor revela a invencdo para futura livre
exploracdo, e a sociedade civil Ihe garante um direito de exclusividade
temporaria para exploracado da invencao. O ciclo é rompido quando o inventor
deixa injustificadamente de explorar a invencdo; e ai reside o principal
fundamento tedrico do licenciamento compulsério por falta de uso ou nao
atendimento das necessidades do mercado: a sociedade civil tem direito a se
beneficiar do resultado inventivo, e a inovagao deve promover o progresso local
e desenvolvimento cientifico nacional.'®® Se a invencdo permanece escondida, a

relacdo de troca nao se efetiva.

E inconteste que a exploragdo econdmica de uma patente pode trazer inimeros
beneficios ao pais, entre eles, vale citar: geracdo de empregos diretos e
indiretos, maximizacdo do arrecadamento de tributos, aumento da qualificagao
técnica de recursos humanos, contribuicdo para o desenvolvimento cientifico
nacional e geracao de recursos financeiros que estimulam e movimentam a
economia. Note-se, todavia, que o dispositivo legal em testilha acertadamente
prevé a inviabilidade econémica como justificativa para que determinado agente
econdmico deixe de explorar uma patente de sua titularidade em territério

nacional.

186 Esta formulagao tedrica encontra fundamento no artigo 5° da Constituicdo Federal, que reza:
“a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagao,
bem como a protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais”.
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Embora n&o haja critérios que definam objetivamente no que consiste
inviabilidade econémica, andou bem o legislador brasileiro ao prever tal hipotese
exceptiva; e talvez seja em razao disso que, até o momento, a experiéncia
brasileira ndo traz no bojo nenhum exemplo pratico de licenciamento

compulsério por falta de uso ou nédo atendimento as necessidades do mercado.

Numa economia globalizada, ndo raro os agentes econémicos, organizados em
grupos empresariais, fabricam produtos em numero limitado de plantas ao redor
do planeta. Nesses casos, por razdes logisticas, fiscais ou mesmo de condigcbes
naturais locais, mostra-se absolutamente impraticavel instalar uma planta fabril
em cada pais onde o produto protegido por patente ou fabricado por processo
patenteado € comercializado, até mesmo em funcdo de auséncia de escala.
Acredita-se ter sido essa a razdo que levou o legislador brasileiro a incluir
expressamente no § 2° do artigo 68, da LPl a previsdo de que a licenga
compulséria por falta de uso somente podera ser requerida por “pessoa com
legitimo interesse e que tenha capacidade técnica e econémica para realizar a
exploracao eficiente do objeto da patente, que devera destinar-se,
predominantemente, ao mercado interno”. Alids, 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 licengca compulséria por

falta de uso:

“nao sera concedida se, a data do requerimento, o titular: | — justificar o
desuso por razdes legitimas; Il — comprovar a realizagdo de sérios e
efetivos preparativos para a exploragdo; ou lll — justificar a falta de
fabricagdo ou comercializagao por obstaculo de ordem legal.
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A despeito disso, infelizmente a lei por si s6 ndo resolve as incorregdes no plano

fatico e sua aplicacao, na concretude, exige bom senso.

Nesse sentido, a interpretacao literal do artigo 68, incisos Il e lll, da LPI levaria a
resultados diametralmente opostos aquele pretendido: ineficiéncia econdmica,
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 a prépria manutencdo do produto no mercado
domeéstico, seja porque o processo de licenciamento, do ponto de vista pratico,
pode ser complexo e moroso, seja porque, em caso de insucesso, o licenciante

poderia ndo ter nenhum estimulo para continuar suprindo o mercado local.

A questao evidencia-se, portanto, complexa e ndo comporta avaliacdo simplista
baseada unicamente na interpretacao literal do dispositivo legal. Por essa razao,
entende-se que a fundamentagcdo de eventual alegacdo de exercicio de poder
de mercado e, consequentemente, infragcdo da ordem econdmica simplesmente
pelo fato de o produto patenteado ou fabricado mediante processo protegido por
patente, ainda que o licenciante se tenha recusado unilateralmente a conceder
licenga voluntaria para exploracdo do objeto da patente, requereria producao
probatéria extraordinaria extensa e complexa e, mesmo nesse caso, 0 mercado

doméstico poderia ser 0 maior prejudicado.
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O artigo 70 da LPI prevé o licenciamento compuls6rio em casos da assim

chamada “patente dependente”, ao estabelecer que:

a licenga compulséria serd ainda concedida quando, cumulativamente,
se verificarem as seguintes hipdteses: | — ficar caracterizada situacéo
de dependéncia de uma patente em relagao a outra; Il — o objeto de
patente dependente constituir substancial progresso técnico em relagao
a patente anterior; e |ll — o titular ndo realizar acordo com o titular da
patente dependente para exploragao da patente anterior.

O proprio § 1° do mesmo dispositivo conceitua a expressao “patente
dependente” como “aquela cuja exploracdo depende obrigatoriamente da

utilizacao do objeto da patente anterior”.

O instituto juridico da patente dependente traz consigo uma situagéo inusitada e
boa oportunidade para esclarecer um equivoco conceitual muito comum até
mesmo no meio juridico: diferentemente do registro de marca'®’, a concesséo de
uma patente ndo assegura ao titular o direito de utiliza-la, quer do ponto de vista
regulatério — em mercados regulados, como o farmacéutico, por exemplo, a
despeito de anuéncia prévia concedida pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA'™®), a concessdo de uma patente ndo exime a necessidade

imperiosa de que seja concedido o0 registro sanitario competente para

%70 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 disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territério nacional, (...)".

%8 O artigo 229C da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial
Brasileira — LPI) dispde que “a concesséo de patentes para produtos e processos farmacéuticos
dependera da prévia anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA”.
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comercializacdo do produto no Brasil'®®

—, quer do ponto de vista do direito de
propriedade industrial. Isso porque é perfeitamente factivel que seja concedida
patente a determinado agente econdémico que preencha integralmente os
requisitos de patenteabilidade, porém que, se explorada comercialmente sem
prévio consentimento, infringira patente anteriormente concedida a outro agente
econdmico. De qualquer forma, como citado acima, para que seja admitida a
licenca compulséria em caso de patente dependente, € necessario que 0
interesse demonstre que todas as formas conhecidas de realizar a invengao
protegida pela patente mais recente configurem infracdo da patente anterior;

caso contrario, restaria absolutamente desnecessaria a ado¢cdo de medida

extrema como o licenciamento compulsorio.

A casuistica brasileira também é inexistente em relagdo a esta modalidade de
licenciamento compulsorio e, no que concerne ao direito da concorréncia, parece
ainda mais interessante do que a licenga compulsoéria por falta de uso. Nesse
sentido, urge indagar se a recusa unilateral de licenciamento voluntario de uma
patente anterior em favor de outro agente econdmico, titular de uma patente
dependente, posteriormente concedida para uma tecnologia relacionada, pode

configurar infracao da ordem econémica e gerar responsabilizagao antitruste.

%% A Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispde sobre a Vigilancia Sanitaria a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacéuticos e Correlatos,
Cosmeéticos, Saneantes e Outros Produtos estabelece, em seu artigo 12, que “nenhum dos
produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, podera ser industrializado, exposto a
venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saude”.
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A questao é polémica; e, a ndo ser que a operacao gere eficiéncia para ambas
as partes, o ambiente competitivo entre concorrentes provavelmente néo
facilitara o licenciamento voluntario de uma patente anterior em favor de
concorrente para exploracado da tecnologia protegida por uma patente posterior.
Ao deparar com situagcées como essa, entende-se que a autoridade de defesa
da concorréncia 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 razoaveis e que gerariam eficiéncias ao agente econdmico titular da
patente precedente. Se o licenciamento voluntario da patente anterior geraria
eficiéncia apenas para o agente econdmico titular da patente posterior, a recusa
unilateral em efetuar o negocio juridico ndo pode gerar responsabilizagdo
antitruste, pois ninguém esta obrigado a realizar operagbes comercias

manifestamente contrarias ao prdprio negocio.

Ademais, ha que aferir a boa-fé do agente econémico titular da patente posterior,
que, ao desenvolver e conceber a invengao, sabia ou deveria saber previamente
que a exploracao econOmica infringiria direitos de propriedade industrial de
terceiro e, portanto, seria necessario chegar a um consenso com o titular da
patente anterior. Se ndo envidou nenhum esforco nesse sentido durante o

processo de desenvolvimento, o fez por propria conta e risco.
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Por fim, resta discorrer sobre o licenciamento compulsério em caso de
emergéncia nacional ou interesse publico e suas relagcbes com o direito da

concorréncia. O artigo 71 da LPI disp6e que:

nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico, declarados em
ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu
licenciado ndo atenda a essa necessidade, podera ser concedida, de
oficio, licenga compulséria, temporaria e nao exclusiva, para a
exploragao da patente, sem prejuizo 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 emergéncia nacional
“o iminente perigo publico, ainda que apenas em parte do territério nacional”.
Situacbes de emergéncia nacional sdo ou deveriam ser provocadas por
extraordinarias, provocadas por circunstancias totalmente alheias a vontade do
titular da patente, tais como enchentes ou outras catastrofes. Parece que esta
modalidade de licenciamento compulsério € de menor interesse para a defesa

da concorréncia.

J& sobre o licenciamento compulsério por interesse publico, o §2°, do artigo 2°,
do mencionado decreto fixa que se consideram “de interesse publico os fatos
relacionados, dentre outros, a saude publica, a nutricdo, a defesa do meio
ambiente, bem como aqueles de primordial importancia para o desenvolvimento

tecnologico ou sécio- econémico do pais”.
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E curioso notar que o Decreto n° 3.201, de 6 de outubro de 1999, previu, no

artigo 5°, §1°, que:

0 ato de licenga compulséria podera também estabelecer a obrigacao
de o titular transmitir as informagdes necessarias e suficientes a efetiva
reproducdo do objeto protegido e os demais aspectos técnicos
aplicaveis ao caso em espécie, observando-se, na negativa, o disposto
no art. 24 e no Titulo I, Capitulo VI, da Lei n°Lei n°9.279, de 1996.

Em outras palavras, na pratica, o decreto criou, sem base legal, a figura juridica
do licenciamento compulsério do know-how. Compreende-se que o0
licenciamento compulsério de uma patente por interesse publico poderia ser
pouco efetivo se a concretizagdo do produto protegido envolvesse outras etapas
ou segredos de negécio nao revelados no relatério ou quadro reivindicatério da
patente licenciada. Todavia, é evidente que o artigo 5°, §1°, do Decreto n° 3.201
foi muito além da regulamentagédo do artigo 71 da LPI; e, nesse ponto, padece
de evidente inconstitucionalidade, tendo em vista que nem a Constituicdo
Federal tampouco a Lei, em momento algum, obrigam agentes econémicos a

aceitar a licenga compulsoria de seus segredos de negdcio.

Ademais, quando se aborda o tema do licenciamento compulsério por interesse
publico no Brasil, ainda que perfunctoriamente, ndo se pode deixar de fazer
referéncia ao caso pratico envolvendo o medicamento antirretroviral composto
pelo principio 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 Unido Federal

concedeu, de oficio, o licenciamento compulsério por interesse publico das
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patentes brasileiras Pl 1100250-6 e Pl 9608839-7, o qual dispde, no artigo 32,
caput, que:

o titular das patentes licenciadas no art. 1° est4d obrigado a
disponibilizar ao Ministério da Saude todas as informagdes necessérias
e suficientes a efetiva reproducéo dos objetos protegidos, devendo a
Unido assegurar a protegdo cabivel dessas informagdes contra a
concorréncia desleal e praticas comerciais desonestas.

O tema relativo ao licenciamento compulsério de patentes por interesse publico
€ vastissimo e, para que nao se perca de vista o objeto precipuo deste estudo,
limita-se as consideracdes acima, pois, embora riquissima do ponto de vista do
direito material da propriedade industrial a luz do direito constitucional (sobretudo
no que tange a indagacdo se interesse publico secundario de natureza
meramente econdmica pode ensejar licenciamento compulsério, vez que
licengcas compulsoérias ndo sdo mecanismos para baixar precos) e também do
direito administrativo, esta modalidade de licenciamento compulsério apresenta
menos pontos de intersec¢cdo com o direito antitruste, vez que se aplica a casos
em que a interessada no licenciamento € a Unido Federal, pessoa juridica de
direito publico — e ndo um agente econdémico que concorre diretamente com o
licenciante —, e € concedido por razées que independem completamente de
qualquer conduta do agente econémico titular da patente, a quem incumbird
apenas aceita-lo ou questiona-lo judicialmente, se entender que o licenciamento

fora concedido em desacordo com a lei.

O unico ponto que parece suscitar algum questionamento do ponto de vista do

direito da concorréncia diz respeito a possibilidade de nao atendimento do
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interesse publico, ou necessidade ocasionada por situagcdo de emergéncia
nacional, ou, ainda, a recusa unilateral em licenciar voluntariamente uma patente
nessas circunstancias infringir a ordem econbémica e, portanto, gerar

responsabilizacdo antitruste.

Parece claro que o desatendimento a uma situacao de emergéncia nacional nao
pode ser considerado como violacao a defesa da concorréncia, quer porque se
tenha dado em funcao de circunstancias totalmente alheias a vontade do titular
da patente, quer porque, por constituir fato imprevisto, ndo se poderia exigir do
titular que estivesse preparado para o atendimento da demanda, quer porque
para o titular pode ser inviavel ou impossivel atendé-la, ainda que esteja
disposto a fazé-lo. No que se refere ao licenciamento compulsério por interesse
publico por si sé, igualmente ndo se vislumbra nenhuma infragdo da ordem
econdmica, pois a circunstancia fatica que a justifica ndo diz respeito as relagbes
de concorréncia travadas no mercado relevante em que o titular da patente atua,

mas uma medida extrema adotada de acordo com as politicas governamentais.

Por fim, no que se refere a recusa unilateral em licenciar voluntariamente uma
patente antes que seja decretado o licenciamento compulsério por interesse
publico, vale notar que o artigo 31 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, do qual o Brasil é signatario,
estabelece que, quando forem legalmente previstos usos sem a autorizacdo do

titular da patente (hipétese em que se enquadra o licenciamento compulsério):
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esse uso s6 poderd ser permitido se o usuario proposto tiver
previamente buscado obter autorizacdo do titular, em termos e
condi¢cdes comerciais razoaveis, e que esses esforgos ndo tenha sido
bem sucedidos num prazo razoavel. Essa condicao pode ser
dispensada por um Membro em caso de emergéncia nacional ou outras
circunstancias de extrema urgéncia ou em casos de interesse publico
ndo-comercial.

Com efeito, a rigor, a licengca compulséria por interesse publico pressupde que
tenha sido previamente proposto ao titular da patente o licenciamento voluntario
em termos razoaveis. Todavia, acredita-se que muito dificilmente a recusa do
titular da patente em conceder o licenciamento voluntario poderia constituir ilicito
antitruste, seja porque a nocao de razoabilidade se revela extremamente
subjetiva, seja porque o titular da patente pode néo ter aceitado a proposta de
licenciamento voluntario por impossibilidade pratica de atender a demanda ou
porque este ato, em ultima instancia, ndo tenha por objeto ou ndo 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 n?. 12.529, de 30 de novembro

de 2011.17°

3.5.1 Contratos de tecnologia e defesa da concorréncia

Vale, ainda, discorrer acerca dos contratos de tecnologia como importante ponto

de abertura da propriedade industrial para a defesa da concorréncia.

170 «Art. 36. Constituem infracdo da ordem econdmica, independentemente de culpa, os atos sob

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos,
ainda que ndo sejam alcangados: | — limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorréncia ou a livre iniciativa; Il — dominar mercado relevante de bens ou servigos; Ill —
aumentar arbitrariamente os lucros; e IV — exercer de forma abusiva posigao dominante”.
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Em carater propedéutico, ndo se pode deixar de notar a profunda e peculiar
diferenca entre a importancia que outras jurisdicbes — tais como aquelas
discorridas neste estudo — conferem as licencas de exploracdo de direitos de
propriedade industrial do ponto de vista antitruste e a relevancia dispensada a
questdo no Brasil. Embora o tema tenha servido praticamente como base para o
desenvolvimento do estudo das relagdes entre propriedade industrial e defesa
da concorréncia em outros ordenamentos juridicos, no direito brasileiro, a
experiéncia nao registra nenhum caso particularmente relevante especificamente
sobre contratos de tecnologia, quer no controle de atos de concentragao, quer

no ambito investigativo de condutas abusivas.

O artigo 211 da LPI dispée que “o INPI fard o registro dos contratos que
impliquem transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para

produzirem efeitos em relacédo a terceiros”.

Tal funcéo decorre historicamente da Lei n®. 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
e do Ato Normativo n®. 15, de 11 de setembro de 1975, que atribuiram ao INPI
competéncia para intervir nesses contratos e promover a absorcao tecnoldgica
necessaria para o desenvolvimento econdmico do pais. Tal ingeréncia da
Administracao Publica nos contratos privados envolvendo tecnologia vem

obedecendo, desde a década de 1970, aos ditames da politica industrial voltada
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ao crescimento econdmico, resultando, por outro lado, na limitacao da liberdade

de contratar das partes."”

No Brasil, a averbacdo de contratos de tecnologia pelo INPI: (i) exige que o
contrato produza efeitos em relagdo a terceiros; (i) serve para legitimar
pagamentos deles decorrentes para o exterior, observadas as disposi¢cdes legais
vigentes; e (iii) para permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal,
respeitadas as normas previstas na legislacdo especifica. Sdo averbaveis os
contratos que impliqguem transmissao de informacodes tecnoldgicas e/ou outorga
de uso de direitos de propriedade industrial, entre eles, os contratos de licenga
de uso de marca, exploragdo de patentes e desenhos industriais, fornecimento
de tecnologia, prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica e de
franquia, este ultimo opcional. Vale notar que a eficacia interpartes do contrato

independe da averbagao pelo INPI, o que ndo ocorre em relacdo a terceiros.'’2

A referida regulamentagdo, notadamente caracterizada por forte dirigismo
estatal, estabelecia diversas regras e condigdes a ser observadas pelas partes
e, destarte, tornava o processo de averbacdo moroso e burocratico, tendo em
vista a elevada discricionariedade conferida ao INPI, entdo guardido do

desenvolvimento tecnologico.

! BIGLER, DANNEMANN SIEMSEN; MOREIRA, IPANEMA. Propriedade Intelectual no Brasil.
Rio de Janeiro : Renovar, 2000. p. 429.

72 Art. 137 da LPI: “As anotagdes produzirdo efeitos em relacéo a terceiros a partir da data de
sua publicagao”.
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Desde a década de 1990, porém, o tema relativo a contratos de tecnologia vem
sendo gradativamente desregulamentado. Entre as principais alteragdes, cite-se
a edicao do Ato Normativo n® 120, de 17 de dezembro de 1993, cujo artigo 5°

rezava que:

nao podera, destarte, o INPI recusar averbagdo com base em alegada
violagdo de legislagdo repressora de concorréncia desleal, legislagcao
“anti-trust” ou relativa a abuso de poder econémico, de protegcdo ao
consumidor e outras, facultada ao INPI a opgao de alertar as partes
quanto aos aspectos legais pertinentes.

Apesar de ter sido expressamente revogadas, as regras e condicoes
introduzidas pelos Atos Normativos 15/75 e 120/93 sdo as mais utilizadas pelos
examinadores do INPI para justificar atos administrativos na area de contratagao

tecnolégica.'”

Embora teoricamente se refiram a concorréncia desleal e, portanto, tenham por
objeto relagdes de concorréncia em ambito privado, os artigos 40.1 e 40.2 do
Acordo TRIPs retromencionado revelam o contrato de tecnologia como
importante ponto de conexdo entre propriedade industrial e defesa da

concorréncia. Narram, os referidos dispositivos, que:

os Membros concordam que algumas praticas ou condigcdes de
licenciamento relativos a direitos de propriedade intelectual que
restringem a concorréncia podem afetar adversamente o comércio e
impedir a transferéncia e a disseminagcdo de tecnologia [e que]
nenhuma disposicdo deste Acordo impedird que os Membros
especifiquem em suas legislagbes condicdes ou praticas de
licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um
abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos
adversos sobre a concorréncia no mercado relevante.

'* DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Op. cit., p. 431.
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Tendo em vista que tais comandos normativos ndo estabelecem a obrigagéo,
para os paises-membros, de rejeitar clausulas anticompetitivas em contratos de

tecnologia, para Denis Borges Barbosa:

embora TRIPs empreste legitimidade internacional a rejeicao de certas
clausulas restritivas, tal acordo nado da qualquer autoridade nem
fornece nenhum poder legal aos érgaos nacionais de concorréncia ou
propriedade intelectual para analisar e objetar os contratos que
contenham tais clausulas."”

Para o jurista cisplatino Carlos Correa, a fim de aferir a lesividade a qual o artigo
40.2 do Acordo TRIPs faz alusao, deve-se investigar a ocorréncia, caso a caso,
de dois requisitos: que a pratica constitua abuso de direitos de propriedade
intelectual e que tenha efeito negativo sobre a concorréncia no mercado

correspondente.'”®

Denis Borges Barbosa propde que, uma vez verificados os requisitos legais para

submissao ao crive antitruste'’®, deve o contrato de tecnologia, enquanto ato de

" BARBOSA, DB. Op. cit.b. 2.2012, p. 7.

' CORREA, Carlos. El comercio de tecnologia: aspectos juridicos, transferencia, licencia y
know-how. In: Revista del Derecho Industrial, n®. 30, Buenos Aires, 1988.

176 Lei n°. 8.884/94: “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou
de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia, ou resultar na dominagdo de mercados
relevantes de bens ou servigos, deverdo ser submetidos a apreciagao do CADE.

§ 12 O CADE podera autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes
condigdes:

| — tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar
a qualidade de bens ou servigo; ou c) propiciar a eficiéncia e o desenvolvimento tecnolégico ou
econdmico;

Il — os beneficios decorrentes sejam distribuidos equitativamente entre os seus participantes, de
um lado, e os consumidores ou usuarios finais, de outro; Ill — ndo impliquem eliminacao da
concorréncia de parte substancial de mercado relevante de bens e servigos; IV — sejam
observados os limites estritamente necessarios para atingir os objetivos visados.

§ 2° Também poderdo ser considerados legitimos os atos previstos neste artigo, desde que
atendidas pelo menos trés das condi¢des previstas nos incisos do paragrafo anterior, quando
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concentracdo nao classico — ou seja, que ndo enseja transferéncia de
participacao societaria —, ser notificado a autoridade brasileira de defesa da
concorréncia € que os parametros estabelecidos pelo artigo 40.2 do Acordo
TRIPs deveriam ser utilizados para identificar quais seriam as clausulas
restritivas em contratos de tecnologia. Todavia, consoante o referido autor, tendo
em vista os principios da legalidade e da moralidade que regem o direito
administrativo no Brasil, cumpriria ao INPI, ao deparar com clausulas com efeitos
anticompetitivos, recusar-se ao registro de averbacdo, salvo emenda das
partes.'”” Proceder-se-ia, portanto, a uma primeira verificacéo, & luz do direito da
propriedade industrial, quanto a abusividade ou ndo das clausulas contratuais e,
se identificado o abuso, prosseguir-se-ia com a analise pelo ponto de vista

concorrencial.

A primeira afericao seria de competéncia do INPI e a segunda do CADE. O INPI,

ao concluir pela abusividade, determinaria a emenda do contrato de tecnologia

necessarios por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que
nao impliquem prejuizo ao consumidor ou usuario final.

§ 3% Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de
concentragcao econdmica, seja através de fusdo ou incorporacdo de empresas, constituicao de
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societario,
que implique participacdo 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 ultimo balango equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhdes de reais)”.

Lei n%. 12.529/11: “Art. 88. Serao submetidos ao CADE pelas partes envolvidas na operagao os
atos de concentragdo econémica em que, cumulativamente:

| — pelo menos um dos grupos envolvidos na operagao tenha registrado, no ultimo balanco,
faturamento bruto anual ou volume de negécios total no Pais, no ano anterior a operacgéo,
equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhdes de reais); e

Il — pelo menos um outro grupo envolvido na operagédo tenha registrado, no ultimo balango,
faturamento bruto anual ou volume de negécios total no Pais, no ano anterior a operagao,
equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhdes de reais).

§ 12 Os valores mencionados nos incisos | e Il do caput deste artigo poderéo ser adequados,
simultdnea ou independentemente, por indicagdo do Plenario do CADE, por portaria
interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justi¢a”.

' BARBOSA, D.B. Op. cit. b. 1.2.2012, p. 7.
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ou, em hipdtese de recusa, o submeteria ao CADE, vez que ndo ha hierarquia
entre INPl e CADE e também porque o que é abusivo do ponto de vista da
propriedade industrial pode nao sé-lo do ponto de vista antitruste ou vice-versa.
Permitir-se-ia ao INPI o juizo de conveniéncia ou oportunidade da contratacao,
tendo em vista os interesses gerais do desenvolvimento econdmico e social do
pais, mas nao reequilibrar as potencialidades negociais ou afirmar a politica

industrial vigorante.

Data maxima venia, permite-se divergir do entendimento esposado pelo referido

jurista.

A um, porque ndo se concebe que recursos publicos sejam investidos para duas
autarquias federais executar o mesmo servi¢o publico, quica por idéntica otica.
Melhor seria se tais recursos — financeiros e humanos — fossem empregados
para o aperfeicoamento de atividades de competéncia privativa do INPI, tais
como reduzir o backlog para concessao de direitos de propriedade industrial no

Brasil e a melhoria, em termos gerais, dos servicos prestados pelo 6rgao.

A dois, porque a Lei n. 5.648/70, que criou o INPI, estabelece, no artigo 22, que:

o INPI tem por finalidade principal executar, no ambito nacional, as
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
funcdo social, econémica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se
quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e dendncia de
convengdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade
industrial.
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Na licdo de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

a especializagdo dos fins ou atividades coloca a autarquia entre as
formas de descentralizacdo administragdo por servigos ou funcional,
distinguindo-se da descentralizagao territorial; a autarquia desenvolve
capacidade especifica para a prestacdo de servigo determinado (...). O
reconhecimento da capacidade especifica das autarquias deu origem
ao principio da especializacao, que as impede de exercer atividades
diversas daquelas para as quais foram instituidas.'”®

Destarte, a analise de eventual lesividade concorrencial ndo faz parte do rol das

competéncias atribuidas ao INPI.

A trés, porque nao parece verossimil acreditar que, do ponto de vista pratico, o
INPI realmente poderia analisar a eventual abusividade de determinada clausula
contratual exclusivamente do ponto de vista do direito da propriedade industrial
sem considerar nenhum aspecto de natureza antitruste e, ainda que o fizesse,
tal analise em nada contribuiria para que se evitasse a celebracao de pactos

tecnologicos com efeitos anticompetitivos.

A quatro, porque, como lamentavelmente séi acontecer no Brasil, a adogao de
tal pratica certamente ensejaria a judicializacao dos contratos de tecnologia, em
claro prejuizo a eficiéncia, celeridade e seguranca juridica necessarias ao bom
andamento das relag¢des juridicas de conteddo econémico no ambito empresarial

brasileiro, estas sim fundamentais ao desenvolvimento econémico do pais.

% DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12. ed. Sao Paulo: Atlas, 2000, p.
355.



190

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 ja interesse publico na transferéncia de
tecnologia, vale destacar que nao parece ser necessario atribuir ao INPI a
competéncia de analisar aspectos pseudoconcorrenciais — ainda que ditos como
sendo de direito de propriedade industrial — para que se reconhega o interesse
publico na transferéncia de tecnologia. Este reconhecimento ja advém da
necessidade de averbacdo e mesmo da submissdo as autoridades antitrustes
para o controle do ato de concentracdo, se preenchidos os requisitos legais, tal

como ja decidiu o proprio CADE, conforme segue:

ATO DE CONCENTRACAO - AQUISIQAO DE DIREITOS SOBRE O
USO DE MARCAS — SUBMISSAO AO CADE - OBRIGATORIEDADE-
Os contratos de aquisicdo de direitos sobre o uso de marcas
celebrados entre empresas concorrentes estao sujeitos a aprovagao do
CADE '

CONTRATO DE FRANQUIA - OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTACAO AO CADE NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI N®
8.884/94 — RECONHECIMENTO. Os contratos de franquia, bem como
os de administragao, consultoria ou qualquer outro entre fornecedores,
devem ser submetidos ao CADE nos termos do artigo 54 da Lei da
Concorréncia. (...) Todavia, a possibilidade de dominio, pela Frenesius,
de toda a cadeia de servigos, produtos e equipamentos para
hemodidlise, através da exigéncia de preferéncia ou fidelidade pelas
clinicas franqueadas aos produtos e equipamentos produzidos pela
Frenesius, aventada pelos érgaos instrutores (SDE e SEAE), carece,
pelo menos por enquanto, de base material para se configurar. A
influéncia exercida pela Frenesius sobre as clinicas de hemodidlise
alcanga somente 4,6% do total das clinicas de hemodialise no Brasil e
8% do total dos pacientes.(...) Entendeu o plenario que os contratos de
franquia e transferéncia de tecnologia firmados pela NMC com clinicas
de hemodidlise, visando a implantacdo do sistema NMC de
administragdo e controle, produziam no mercado efeitos de

" Ato de Concentragdo n? 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, Secéo 1, pag. 2.
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concentragao, podendo, potencialmente, limitar ou prejudicar a livre
concorréncia.(...) '%.

INTEGRACAO VERTICAL — SERVIGO DE ACESSO A INTERNET —
CONTRATO DE FRANQUIA COM CLAUSULA DE
OBRIGATORIEDADE DE USO DE MARCA E DE EXCLUSIVIDADE
DE VENDAS — RELAGAO VERTICAL RECONHECIDA — A previsao,
em acordo de franquia, de obrigatoriedade do uso da marca pelo
franqueado e de comercializagao exclusiva dos produtos e servigos do
franqueador configura integragao vertical. '®'

Vale, ainda, destacar o Acordo de Cooperagao Técnica firmado em 07 de junho
de 2010, entre o INPI, a entdo SDE e o CADE.'®? Conforme a clausula terceira
do referido acordo, tem ele o seguinte objeto: (i) prestagcdo de consultoria,
referente a definicdo de rotinas, diretrizes e normas de procedimento no
tratamento conjunto de atos de concentracdo ou condutas anticoncorrenciais
que envolvam propriedade intelectual; (ii) realizagdo de estudos sobre as
relagdes e interfaces entre propriedade intelectual e antitruste; (iii) realizagcéo e
participagdo em eventos e seminarios, inclusive objetivando o treinamento de
servidores; (iv) disponibilizagdo, em acervo compilado, dos estudos e analises
dos processos instaurados; (v) troca de informagao e de conhecimento técnico
entre os respectivos corpos técnicos; e (vi), com base nas analises e estudos,
elaboracédo de propostas normativas que conduzirdo medidas integradas para a

resolucéo dos casos.

'8 Ato de Concentracdo n® 100/96, de 24 de marco de 1999, Requerentes: Frenesius
Laboratérios Ltda., NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Industria e Comércio Ltda. In DOU de
14de abril de 1999.

'8 Ato de Concentragdo n? 08012.004310/00-84, 21 de fevereiro de 2001, Requerentes: Terra
Networks S/A e DPNET Solugées Internet Ltda. In DOU de 13 de margo de 2001, Sec¢éo 1, pag.
2.

182 CADE. Op. cit.
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Prevé, ainda, o paragrafo primeiro e segundo, da clausula terceira, do acordo em
questao que, iniciada uma investigacdo, a entdo SDE poderia oficiar ao INPI
solicitando o compartilhamento das informacdes técnicas relativas a eventuais
direitos de propriedade intelectual titularizados pelo agente econémico
investigado ou por outro agente econdmico com atuacao no mercado relevante
examinado. De outra parte, o paragrafo segundo, da mesma clausula, reza que
o INPI, quando no exercicio de suas fungdes, deve verificar a existéncia de
indicios de praticas restritivas a livre concorréncia relativas a propriedade
intelectual, quando oficiara a entdo SDE, dando conhecimento dos fatos e,
querendo, podera promover averiguagoes preliminares ou, se houver indicios

suficientes de infracdo da ordem econémica, instaurar processo administrativo.

Ainda que ora se refute, com arrimo nas razdes acima, a intervencao do INPI na
esfera antitruste, reconhece-se como salutar a cooperagao entre este 6rgéao e a
autoridade de defesa da concorréncia, tanto no controle de atos de
concentracdo, quanto na investigacdo de condutas potencialmente lesivas a
concorréncia. Em especial, deve-se estimular a transferéncia de conhecimento
técnico dos servidores do INPI as autoridades de defesa da concorréncia em
matéria de propriedade industrial, que pode ser — e, no mais das vezes, 0 € —
decisivo para o perfeito entendimento do caso concreto, ja que, muitas vezes, a
abusividade ou ndao de uma conduta depende de conhecimento técnico nao-

juridico e nao-econdmico do qual a autoridade antitruste nao dispde.
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Fato é que, do ponto de vista pratico, o INPI, no exercicio da atribui¢do relativa a
averbacdo de contratos de tecnologia, ndao tem suscitado questdes antitrustes
nem sequer vem oficiando ao CADE. Se alguma infracdo de ordem econdmica
ocorrer em razdo de um contrato de tecnologia ou se este nao tiver sido
submetido ao controle antitruste (sendo ele um ato de concentracdo nao-
classico), mesmo presentes 0s requisitos legais, deve o CADE, provocado ou de
oficio, iniciar a investigacao antitruste ou, no segundo caso, aplicar a multa

devida pela ndo-submissao.
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4 ANALISE PRINCIPIOLOGICA

4.1 FORMULAGAO TEORICA DE ROBERT ALEXY SOBRE COLISAO DE

PRINCIPIOS

4.1.1 Pertinéncia

Valendo-se da orientacdo de Josef Esser, ja citada no introito deste estudo,
sobretudo no sentido de fornecer elementos para construgdo de uma justificacao
geral para o direito da propriedade industrial e o direito da concorréncia, passa-
se a analise principiolégica desses dois campos do conhecimento juridico que

constitui o outro principal objeto deste estudo.

Nao se ignora que principios, dado o alto grau de generalidade e abstracéo,
podem ser facilmente utilizados para fundamentar entendimentos
diametralmente opostos e, como o préprio Josef Esser bem destaca, “a vagueza
de ditos conceitos gerais é propicia a toda classe de abusos, na politica e no
Judiciario; uma expressdo como ‘o principio inspirador do artigo tal’ se presta

facilmente a toda sorte de fundamentacées superficiais”.'®

O principio da dignidade humana constitui claro exemplo disso, primeiro porque,

em tese, € inconteste e unanime que se trate de bem juridico — de extraordinario

'8 ESSER, J. Op. cit. 1961, p. 3.
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conteudo axioldégico — a ser tutelado pelo direito e também porque pode ser
invocado tanto para justificar maior grau de flexibilizacdo 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 conexdo que liga o inventor a invencao. Entende-se que
isso se da porque, de acordo com a propria formulagdo tedrica de Alexy,
principios ndo encerram em si um mandamento definitivo, mas apenas prima

facie.

Diferentemente das regras, principios representam razdes que podem ser
afastadas por outras razbes a elas antagénicas; e a forma pela qual deve ser
estabelecida a relagdo entre razdo e contrarrazdo ndo é prevista pelo préprio

principio.'®

Nao é, pois, da mera apresentacdo dos principios que regem o direito da
propriedade industrial e o direito da concorréncia que se espera extrair insumo
tedrico para explicar os pontos de afinidade e friccdo entre as duas searas
juridicas. Ao contrario, a intencdo é, uma vez compreendida a exata dimensao
axioldégica no @mago dos dois institutos, buscar e propor solucées baseadas nos

préprios conflitos e convergéncias.

'8 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed. Malheiros, 2008. Tradugdo de Virgilio
Afonso da Silva. p. 104.
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Utilizar-se-a, para tanto, quanto aos conflitos a ser identificados, a formulagéo
tedrica do jurista alemao Robert Alexy sobre conflitos de principios. A doutrina
de Alexy ndo é unanime, nem isenta de criticas por parte da comunidade
juridica. De qualquer forma, parte das criticas (aquelas que forem mais
relevantes para este estudo académico) serdo devidamente apresentadas e
tratadas quando da aplicagdo ao tema das relagdes entre direito da propriedade

industrial e defesa da concorréncia.

Conforme repisado acima, ndo se espera que a proposta de aplicagdo da
formulacao teédrica de Alexy conduza a uma verdade inexoravel a respeito do

tema. E apenas uma entre um sem-nimero de abordagens possiveis.

Em verdade, em que pese nao se exigir “da dissertacdo de mestrado 0 mesmo
nivel de originalidade e o mesmo alcance de contribuicAo ao progresso e

desenvolvimento da ciéncia em questao”'®

, 0 objetivo maior ora perquirido
consiste na proposta inédita na literatura juridica brasileira de aplicacdo de uma
metodologia cientifica ja consolidada para explicar as relagdes entre direito da
propriedade industrial e defesa da concorréncia, em clara oposicao a posicoes
usualmente adotadas, carentes de fundamentacdo teédrica e que tendem a

construir o direito da propriedade industrial como um instituto nefasto ou um mal

necessario e essencialmente contrario ao direito da concorréncia.

'8 SEVERINO, Anténio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientifico: diretrizes para o trabalho
didatico-cientifico na Universidade. Sdo Paulo, Cortez & Moraes Ltda. 1975, 2. ed., p. 85.
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4.1.2 Distincao de normas entre regras e principios

Antes de adentrar especificamente na formulacao tetérica de Alexy a respeito de
conflito de principios, faz-se necessario discorrer sobre a distingao entre regras e

principios.

Ainda em carater propedéutico, vale dizer que a formulacao teérica de Alexy a
respeito da diferenciacdo entre regras e principios e conflitos respectivos foi
concebida sobretudo a luz da teoria dos direitos fundamentais, tendo em vista a
acentuada natureza principiologica dessas normas. Fato € que normas de direito
fundamental sdo comumente chamadas de principios, além de ser
frequentemente invocados, sem rigor cientifico, outros termos para fazer mencao
as referidas normas ou a seu conteudo, tais como valores, objetivos ou férmulas
abreviadas. Com efeito, para o jurista em destaque, a distingdo entre regras e
principios revela-se a mais importante diferenciagéo teorico-estrutural da teoria
dos direitos fundamentais e dela ndo pode prescindir nenhuma construgao

acerca de colisao entre essas normas.

Independentemente de, conforme acima explicitado, no ordenamento juridico
brasileiro, o direito de propriedade industrial estar formalmente contemplado

entre as normas de direitos fundamentais listadas no artigo 5° da Constituicao

|186

Federal *° e as disposi¢des constitucionais relativas a ordem econémica estarem

188 «Art. 5°, inciso XXIX: a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos
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previstas no Titulo VIl da Carta Magna'®’, ndo se pode automaticamente extrair
apenas disso que a propriedade industrial prevaleca em relacdo ao direito da
concorréncia, seja porque a propriedade industrial € um instrumento de
concorréncia ndao apenas compativel com a ordem econdémica, como a integra,
seja porque o proprio artigo 5° da Constituicao Federal estabelece limitagbes ao

exercicio do direito de propriedade'®®

, seja ainda em razdo do entendimento
adotado por varios jurisconsultos brasileiros no sentido de que nao ha razao
para a Constituicdo Federal ter listado o direito de propriedade industrial, ao

menos na acepcgao patrimonial, entre os direitos e garantias fundamentais.

De qualquer forma, qualquer que seja o posicionamento que se adote em
relacdo a este debate e a despeito de os principios que regem a ordem
econdmica nao terem sido listados entre os direitos fundamentais, entende-se
que a formulacao tedrica de Alexy apresenta grande utilidade para o estudo dos
pontos de intersecgdo entre propriedade industrial e defesa da concorréncia,
posto que se presta a resolver conflitos entre principios, sejam eles insculpidos

em normas de direitos fundamentais ou n&do. Para Alexy, a diferenciagdo entre

nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais”.

87 «Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social,
observados os seguintes principios: | — soberania nacional; Il — propriedade privada; Il — fungéo
social da propriedade; IV — livre concorréncia; V — defesa do consumidor; VI — defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e servicos e de seus processos de elaboracdo e prestagao; VIl — reducdo das
desigualdades regionais e sociais; VIII — busca do pleno emprego; IX — tratamento favorecido
para as empresas de pequeno porte constituidas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administragdo no Pais. Paragrafo Unico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer
atividade econbmica, independentemente de autorizagdo de érgaos publicos, salvo nos casos
previstos em lei”.

188 “Art. 5°, inciso XXIIl — a propriedade atendera a sua fungéo social.
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regras e principios constitui elemento fundamental ndo somente da dogmatica
dos direitos de liberdade e de igualdade, mas também dos direitos a protecao,

organizagao e procedimento e a prestagdes em sentido estrito. '8

A teoria de Alexy sobre colisdo de principios tem como base a distincdo entre
regras e principios, razao porque, para completo entendimento do tema, seguir-
se-a a metodologia proposta e discorrer-se-a sobre a referida diferenciacao

antes de abordar a formulacéo sobre conflito.

O tema da diferenciagéo entre regras e principios ndo € novo. O proprio Alexy
reconhece que, “ainda que com outra terminologia, a distingdo entre regras e
principios conheceu j& nos anos 1950 na Alemanha um tratamento profundo,
gracas a Josef Esser”.'® A teoria de Alexy propde-se a fixar os critérios
distintivos e definir com mais exatiddao a terminologia a ser empregada para a
distincdo. Frequentemente, ndo sdo regra e principio que estdo contrapropostos,

mas norma e principio ou norma e maxima.

Na formulacao tedrica de Alexy, regras e principios sao agrupados sob o
conceito de normas, pois ambos dizem o que deve ser, podem ser formulados
por expressdes deodOnticas do dever, permissdo e proibicdo e constituem
razdes para juizos concretos de dever-ser. A diferenciacdo entre regras e

principios €, pois, uma distingdo entre espécies de normas.

'8 ALEXY, R. Op. cit., 2008, p. 85.
%0 ALEXY, R. Op. Cit., 2003, p. 93.
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Existem diversos critérios que se propdem a diferenciar regras de principios,
sendo o0 da generalidade o mais comum deles. Consoante esses critérios,
principios sdo 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 crenca seria exemplo tipico de norma que apresenta alto
grau de generalidade, enquanto a norma presente no ordenamento juridico
alemao que prevé que todo preso tem o direito de converter outros presos a sua
crenca religiosa seria bom exemplo de norma com baixo grau de generalidade.
Outros critérios adotados para a distincao entre regras e principios seriam a
determinagdo dos casos de aplicacdo, a forma de surgimento — por meio da
distincdo entre normas criadas e normas desenvolvidas —, o carater explicito do
conteudo axioldgico, a referéncia a ideia de direito ou a uma lei juridica suprema
e a importancia para a ordem juridica. Principios diferenciam-se de regras
também com base no fato de ser razbes para regras ou ser eles mesmos regras
ou, ainda, pelo fato de ser normas de argumentagdo ou normas de

comportamento.

A utilizacao desses critérios pode levar a trés conclusdes opostas. A primeira é
no sentido de que qualquer iniciativa de dividir as normas em regras e principios
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, € perfeitamente possivel vislumbrar uma norma que seja

considerada pelo intérprete como tendo alto grau de generalidade, ndo seja
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aplicavel de pronto, ndo tenha sido expressamente estabelecida, contenha
notério conteudo axiolégico e uma relacdo intrinseca a ideia de direito, seja
importantissima para a ordem juridica, proveja razdes para determinada regra e
possa ser usada como critério para avaliacdo de argumentos juridicos. Além
disso, o resultado da aplicacdo de tais critérios seria algo totalmente

heterogéneo.

A segunda conclusdo possivel, a que chegam especialmente aqueles que
concebem o critério da generalidade como decisivo para a distingao, é de que,
embora as normas possam ser agrupadas de forma relevante entre regras e

principios, essa diferenciagdo € somente de grau.

A terceira conclusdo a que pode chegar o intérprete com base nos critérios
distintivos acima é de que as normas podem ser efetivamente divididas entre
normas e principios e que, entre ambas as espécies de normas, mais que uma
diferenca de grau, existe uma diferenca qualitativa. Alexy entende que esta é a
correta, mas que nenhum dos critérios acima € o decisivo para a

diferenciacéo.'’

Com efeito, o ponto decisivo entre regras e principios seria a concepcao de
principios como o que Alexy denomina mandamento de otimizagdo. Os
principios constituem normas que ordenam que algo seja realizado na maior

medida possivel dentro das possibilidades juridicas e faticas existentes. Sao

¥ ALEXY, R. Op. cit., 2008, p. 91.
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mandamentos de otimizacdo, na medida em que se caracterizam por poder ser
satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de satisfagdo
nao depende apenas das possibilidades faticas, mas também das possibilidades
juridicas. O ambito das possibilidades juridicas seria determinado por principios

e regras colidentes.

Por sua vez, as regras nao admitem satisfagdo parcial, ou sao satisfeitas ou nao
0 sao. Se uma regra vale, entdo se deve fazer precisamente aquilo que ela
determina; nem mais, nem menos. Por consequentes, em oposicdo a
mandamentos de otimizagdo, regras contém determinagdes daquilo que é fatica
e juridicamente possivel. Disso decorre que a diferenciacdo entre regras e
principios € qualitativa e ndo apenas de grau e que toda norma é ou uma regra

ou um principio.

A diferenciacdo entre regras e principios se faz mais evidente nos casos de
colisbes entre principios e conflitos entre regras. A caracteristica comum entre
colisbes entre principios e conflito entre regras é o fato de que as duas normas,
se aplicadas isoladamente, conduziriam a resultados inconciliaveis entre si, ou
seja, a dois juizos concretos de dever-ser juridico contraditorios. Regras e

principios divergem, contudo, no modo de solugéo do conflito.
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4.1.3 Conflito de regras e colisao entre principios

Tendo em vista que regras sao determinagdes no ambito daquilo que é fatica e
juridicamente possivel, um conflito somente pode ser solucionado caso se
introduza, em uma delas, uma clausula de excecao que elimine a colisdo ou se
pelo menos uma das regras for declara invalida. O exemplo oferecido por Alexy
¢ ilustrativo. Ha conflito de regras quando uma regra proibe que se deixe a sala
de aula antes que o sinal toque e outra que determina o dever de deixar a sala
se soar o0 alarme de incéndio. Se o sinal ainda nao tiver sido acionado, mas o
alarme de incéndio tiver soado, essas regras levardo a juizos concretos de
dever-ser conflitantes entre si. Tal situagdo de coalisdo deve ser idealmente
resolvida pela introdugao de clausula de excegao a regra que determina que nao
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 incéndio.

Se esse tipo de solucao nao for possivel, uma das regras tem de ser declarada
invalida e, nesse passo, extirpada do ordenamento juridico. Ao contrario do que
ocorre com o conceito de validade social ou de importancia da norma, o conceito
de validade juridica ndo € graduavel. Ou a norma juridica € valida, ou néo o é.
Se determinada regra é valida e aplicavel a um caso concreto, disso decorre que

sua consequéncia juridica também é valida. Nao é possivel que duas regras
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conflitantes, ou seja, dois juizos concretos de dever-ser contraditérios, sejam

vélidas entre si.

Todavia, casos ha em que se constata a aplicabilidade de duas regras com
consequéncias juridicas contraditérias entre si, sendo que tal contradicao nao
pode ser eliminada por meio da introducdo de clausula de excegcdo. Nessas
situagdes, pelo menos uma das regras deve ser considerada invalida. A questao
que se impde diz respeito a qual das regras deve ser declarada invalida e
extirpada do ordenamento juridico. Esse problema pode ser solucionado por
meio de regras classicas consagradas pelo ordenamento juridico, tais como /ex
posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generali, além da
identificacdo e manutencdo da regra considerada mais importante. O

fundamental é a decisdo sobre a validade.

As colisbes entre principios se resolvem de forma totalmente diferente.
Principios ndao contém mandamento definitivo, mas apenas prima facie.
Diferentemente de regras, principios ndo dispdem acerca da extensdo do
contetdo em face dos principios colidentes e possibilidades faticas. Quando algo
€ proibido por um principio e permitido por outro, um dos principios tera de
ceder. Todavia, isso ndo significa que o principio cedente deva ser declarado
invalido, nem que nele devera ser introduzida clausula de excegcado. Em verdade,
um dos principios tem precedéncia em relacdo ao outro em determinadas

condicdes. Destarte, em outras condigcdes a questdo da precedéncia pode ser



205

resolvida de forma oposta. Principios tém pesos diferentes e principios com
maior peso tém precedéncia em relacdo aos demais. Conflitos entre regras se
dao no plano da validade, enquanto colisdo entre principios ocorrem na

dimensao do peso.

Alexy apresenta dois exemplos de solugdes de colisdo entre principios extraidos
de julgados pelo Tribunal Constitucional Federal alemao: a decisdao sobre a
incapacidade para participar de audiéncia processual e a decisdo do assim
chamado caso Lebach. A analise da primeira decisdo possibilitara melhor
compreensdo da estrutura das solugdes de colisdes (que sera presumida em
uma lei de colisbes) e a analise da segunda aprofundara essa compreensao e
levard a concepgdo do resultado do sopesamento como norma de direito

fundamental atribuida.

4.1.4 A lei de colisao

O caso sobre a incapacidade para participar de audiéncia processual tratava-se
da admissibilidade de realizagdo de uma audiéncia com a presenga de um
acusado que, diante da tenséo desse tipo de procedimento, corria o risco de ser
acometido de derrame cerebral ou infarto. O tribunal alemao entendeu que neste

caso havia conflito entre o dever estatal de garantir uma aplicagcao curial do
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direito penal e o interesse do acusado na garantia dos direitos
constitucionalmente consagrados, para cuja protecao a Constituicdo germanica
também obriga o Estado. Esse conflito ndao pode ser utilizado com base em
precedéncia absoluta de um desses deveres, isto €, nenhum deles possui, por si
sO, prioridade. A colisdao deve, ao contrario, ser solucionada por meio do
sopesamento entre os interesses conflitantes. O objetivo do sopesamento é
precisamente definir qual dos interesses — que abstratamente estdo no mesmo
nivel — tem maior peso no caso concreto, tendo em vista que, se isoladamente
considerados, ambos os principios conduziriam juizos concretos do dever-ser
contraditérios entre si. Isso implica dizer que um principio restringe as

possibilidades juridicas de realizagao do outro.

Tal situagéo de conflito ndo é resolvida, como no caso de colisdo entre regras,
por meio da declaracdo de invalidade de quaisquer dos principios e sua
consequente extirpacdo do ordenamento juridico, tampouco por meio da
introducdo de uma clausula de exceg¢do a um dos principios. Ao contrario, a
colisdo entre conflitos resolve-se por meio do estabelecimento de uma relagéo
de precedéncia condicionada entre os principios, com base nas circunstancias
de cada caso concreto. Em outras palavras, tendo em vista o caso concreto, 0
estabelecimento de relagdes de precedéncias condicionadas consiste na fixacao
de condigcbes sob as quais um principio goza de precedéncia em relagao a outro.
Em outras condigbes, é possivel que a questao da precedéncia seja resolvida de

forma contréria.
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O conceito de relagdo de precedéncia condicionada apresenta fundamental
relevancia para a compreensdo da colisdo entre principios e, nesse passo, a
formulacao tedrica de Alexy sobre principios, em seu todo considerada. A fim de
melhor ilustra-lo, baseando-se no exemplo relativo a incapacidade de
determinado preso para participacdo em audiéncias, o principio relativo a vida e
a integridade fisica sera chamado de Pi, enquanto ao principio da
operacionalidade do direito penal sera atribuido o sinal P2. Isoladamente
considerados P1 e P2 levariam a juizos concretos do dever-ser completamente
divergentes: P1 conduziria a conclusao de que “é proibido realizar a audiéncia”,
enquanto a aplicagéo isolada de P2 resultaria em “a realizagdo da audiéncia €

mandatoéria”.

Tal colisdao pode ser solucionada ou por meio da fixagcdo de relacdo de
precedéncia incondicionada ou por meio do estabelecimento de relacdo de
precedéncia condicionada. Para a relacao de precedéncia, Alexy propée 0 uso
do simbolo P. Para as condi¢des sob as quais um principio tem precedéncia em
relacdo a outro serd utilizado o simbolo C. Vislumbram-se, entdo, quatro
possiveis solugdes a partir da solucdo de uma colisdo entre principios, quais
sejam:

SOLUCAO 1 —P1P P2

SOLUCAO 2 — P2P P+

SOLUCAO 3 - (P1P P2 C

SOLUGAO 4 — (P2P Py C
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A Solucdo 1 e a 2 constituem relagdes incondicionadas de precedéncia, ou,
ainda, relacdes de precedéncia abstratas ou absolutas. No caso relativo a
incapacidade de determinado preso para participacdo em audiéncias, entendeu
o Tribunal Constitucional Federal alemdo que nenhum dos interesses em
conflito, em si mesmo, tem precedéncia sobre o outro. Tal afirmacao vale para
conflito entre principios de direito constitucional em geral, inclusive o principio da
dignidade humana. Nao ha relagdo absoluta de precedéncia entre principios. Por
conseguinte, resta somente a possibilidade de uma relacdo de precedéncia
condicionada — também chamada de “concreta” ou “relativa”, tal como refletida

na Solucdo 3 e na 4 acima.

O ponto fulcral consiste, pois, em determinar sob quais condi¢ées qual principio
deve prevalecer e qual deve ceder. Nesse contexto, utiliza-se a metéafora do
peso. Todavia, os interesses em conflito podem ndo ter peso quantificavel,
sendo necessario perquirir o conceito de “peso”. Em um caso concreto, 0
principio P1 possui peso maior que o principio colidente P2 se houver razdes

suficientes a justificar que P1 prevaleca sobre P2 sob as condi¢ées C.

No precedente relativo a incapacidade de determinado preso para participacao
em audiéncias, o Tribunal Constitucional Federal procedeu exatamente
conforme descrito acima, tanto na alusdo as condicbes de precedéncia C,
quanto na fundamentacao da tese, consoante a qual, sob essas condi¢des, P+

prevalece sobre P2. No caso em tela, a condicao de precedéncia de P1 (direito a
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vida e integridade fisica) encontra formulacdo geral no seguinte enunciado: se a
realizacdo da audiéncia implica risco provavel e concreto a vida do acusado ou
possibilidade de dano grave a sua saude, entdo a continuacédo do procedimento
lhe lesa o direito fundamental garantido pelo art. 2, § 2°, 1, da Constituicao, ou
seja, €& proibida. Note-se que a teoria das relagbes de precedéncia
condicionadas nao alude expressamente a precedéncia de um principio, de um
interesse, de uma pretensédo, de um direito ou de um objeto semelhante; ao
contrario, sao indicadas condicées sob as quais se verifica violagdo a um direito
fundamental. O enunciado acima pode ser entendido como formulacao de regra,
compreendido da seguinte forma: se uma acao preenche as condi¢des C, entao,

do ponto de vista dos direitos humanos, ela é proibida.

Dessarte, a condicdo de precedéncia identificada pela letra C desempenha duplo
papel. No enunciado de preferéncia, nos termos da decisdo proferida pelo
Tribunal alemao, foi aplicado o modelo de Solucéo 3, qual seja, (P1 P P2 C, no
qual C é a condicao da relacao de precedéncia. J& a formulacdo da regra,
segundo a qual, se uma acao h preenche C, entdo h é proibida do ponto de vista

dos direitos fundamentais, na qual C é o pressuposto fatico de uma regra.

O carater duplo de C decorre necessariamente da estrutura do enunciado de
preferéncia, vez que a precedéncia de P+ em relacdo aos principios com 0s
quais conflita significa que a consequéncia juridica que resulta de P1 é aplicavel

se estiverem presentes as condicdes C. Assim sendo, de um enunciado de
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preferéncia sobre uma relacado condicionada de preferéncia, decorre uma regra
que, diante da presenca da condicao de precedéncia, prescreve a consequéncia
juridica do principio prevalecente. E possivel, portanto, formular a seguinte lei

sobre a conexao entre relagdes de preferéncias condicionadas e regras:

(K) se o principio P1tem precedéncia em face do principio P2 sob as condi¢des
C: (P1P P2 C, e se do principio P1, sob as condi¢cdes C, decorre a consequéncia
juridica R, entdo vale uma regra que tem C como suporte fatico e R como

consequéncia juridica: C — R.

Alexy também propde a seguinte formulagdo menos técnica:

(K) As condicdes sob as quais um principio tem precedéncia em face de outro
constituem o suporte fatico de uma regra que expressa a consequéncia juridica

do principio que tem precedéncia.

Essa lei, chamada de “lei de colisdo”, constitui um dos fundamentos da
formulacao tedrica de Alexy acerca de principios, pois demonstra a natureza dos

principios como mandamentos de otimizagao.

Alexy entende que o caso Lebach esclarece de forma ainda mais precisa o que
foi explorado até o momento. Nesse precedente, a emissora de televisdo ZDF

planejava exibir um documentério chamado “O assassinato de soldados em
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Lebach”. O programa pretendia narrar a histéria de um crime, no qual quatro
soldados da guarda de sentinela de um depdsito de municées do Exército
aleméo, 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 pratica do delito, na época prevista para exibicdo do
documentario, estava prestes a ser libertado da prisdo e entendia que a exibicao
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
Constituicao alema, especialmente porque sua ressocializacdo estaria
ameacada. O Tribunal Estadual indeferiu pedido liminar formulado pelo
condenado para proibir a exibicdo, e o Tribunal Superior Estadual negou
provimento ao recurso contra a decisdo. O interessado ajuizou, entdo, uma
figura juridica do direito alemdo denominada “reclamacgéo constitucional” contra

as decisoes.

A argumentacdo do Tribunal Constitucional Federal desenvolveu-se em trés
etapas, o que é de especial interesse para a teoria das condicoes de
precedéncia. Na primeira etapa, identificou-se uma situacdo de tensao entre a
protecao da personalidade e a liberdade de informar por meio de radiodifuséo.
Também nesse caso, o primeiro principio sera simbolizado por P1 e o segundo,
por P2. Aplicados isoladamente, P1 levaria a proibicdo e P2 conduziria a
permissao da exibicdo do documentario, ou seja, resultados contraditérios entre

si. Assim como no primeiro caso concreto, também aqui o conflito ndo é
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resolvido pela declaragdo de invalidade de uma ou das duas normas, mas por
meio do sopesamento, no qual nenhum dos principios (nesse contexto,
chamados pelo Tribunal Constitucional Federal de “valores constitucionais”)
pode pretender gozar de precedéncia geral ou que o outro seja declarado
invalido ou extirpado do ordenamento juridico. Ao contrario, deve-se decidir qual
interesse deve ceder, tendo em vista a configuragdo tipica do caso e suas
caracteristicas especiais. A identificacao do principio prevalecente dependera da

maneira como for decidida a precedéncia entre elas a luz do caso concreto.

Apés a constatacao de colisdo entre principios cujos valores abstratos estdo no
mesmo nivel, o Tribunal Constitucional Federal, em um segundo passo, sustenta
uma precedéncia geral da liberdade de informar (P2) no caso de uma informagéao
atual sobre atos criminosos (C1). Essa relacao de precedéncia € interessante,
porque nela se sustenta apenas uma precedéncia geral ou basica, o que implica
dizer que nem toda informagao atual é permitida. A condicdo de precedéncia e,
com isso, o suporte fatico da regra que corresponde ao enunciado de
preferéncia segundo a lei de colisdo incluem uma cldusula ceteris paribus, a qual

permite excecoes.

A decisao se da na terceira etapa, quando o Tribunal alemao constata que, no
caso da repeticao do documentario a respeito de grave ilicito penal, ndo mais
revestido de interesse atual pela informagdo, que colocaria em risco a

ressocializagdo do condenado (C2), a protecdo da personalidade (P1) tem
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precedéncia sobre a liberdade de informar (P2), o que implica proibicdo da
veiculacdo da noticia. Nesse sentido, vale o enunciado de preferéncia (P1 P P2
C2. Vale notar que C2 € composto por quatro atributos de suporte fatico — que
serdo doravante simbolizados por T —, quais sejam: repeticdo, auséncia de
interesse atual, crime grave e risco a ressocializagdo. A regra C> — R, que
corresponde ao enunciado de preferéncia, apresenta, pois, a seguinte estrutura:
(6) T1 e T2e Tz e Ta —» R. Em outras palavras, se a noticia é repetida (71), ndo
revestida de interesse atual pela informagéo (72), sobre um crime grave (T3), e
coloca em risco a ressocializacdo do autor (7s4), a consequéncia juridica é a

proibigao.

4.1.5 Oposicao a formulacao tedrica de Robert Alexy sobre principios

Tal como mencionado anteriormente ao justificar a pertinéncia e contribuicdo da
formulacao tedrica de Robert Alexy sobre colisdo de principios para o estudo das
relagdes entre direito da propriedade industrial e defesa da concorréncia, sua
doutrina ndo se mostra imune a criticas e opinides em contrario, entre elas,
destaca-se, na literatura juridica brasileira, a divergéncia manifestada por

Humberto Avila, que seré doravante apresentada.



214

Em Teoria dos Principios — da definicao a aplicagéo dos principios juridicos,'#
Humberto Avila explica que, de forma geral, ha duas correntes doutrinarias
classicas que definem os principios: a da distincao “fraca” entre regras e
principios e a da distincao “forte” entre regras e principios. A segunda é a
encabecada por Alexy. Avila discorda das duas, expde inconsisténcias
identificadas no uso e propde um modelo tripartite, acrescentando os postulados

as regras e principios como espécies normativas.

4.1.5.1 Distingao fraca entre regras e principios

A primeira corrente doutrinaria que distingue regras e principios, chamada por
Avila de “distincdo fraca”, defende que principios constituem normas com alto
grau de abstracdo (destinam-se a um numero indeterminado de situagdes) e
generalidade (dirigem-se a um numero indeterminado de pessoas) e que, por
isso, exigem uma aplicagcéo influenciada por elevado grau de subjetividade pelo
intérprete. As regras, ao contrario, denotam pouco ou nenhum grau de abstracao
(destinam-se a um numero quase determinado de situacbes) e generalidade
(destinam-se a um numero quase determinado de pessoas) e, portanto,
demandam aplicagdo com pouca ou nenhuma influéncia de subjetividade do

intérprete.

%2 AVILA, Humberto. Teoria dos Principios — da definicdo a aplicagdo dos principios juridicos.
11. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2010.
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A primeira teoria é a classica de direito publico, originalmente concebida a luz do
direito administrativo e posteriormente estendida para o direito constitucional. A
luz dessa corrente doutrinaria, o fundamento da distincdo entre regras e
principios estd no grau de indeterminacdo das espécies normativas: o0s
principios, porque fluidos, permitem maior mobilidade valorativa, enquanto as
regras, eis que pretensamente determinadas, eliminam ou diminuem
sensivelmente a liberdade apreciativa do intérprete. Segundo Avila, tal distingdo
tem provocado uma inconsisténcia semantica e outra sintatica. A inconsisténcia
semantica reside na impropriedade da definicdo de principio com base no alto
grau de abstracdo e generalidade, vez que toda norma, porque veiculada por
meio da linguagem, é, de alguma forma, indeterminada, ou, em outras palavras,
indeterminagcdo seria uma caracteristica comum tanto a regras quanto a
principios. O mesmo ocorre em relagdo ao conteudo valorativo, haja vista que,
porque destinada a atingir certo objetivo, toda norma serve de meio para a
realizacdo de valores. Regras, a proposito, servem para a realizagdo de ao
menos dois valores: o valor formal de seguranga — possuem uma pretenséao de
decidibilidade inexistente no caso dos principios — e o valor substancial
especifico, tendo em vista que cada regra tem uma finalidade que lhe é

subjacente. Destarte, o conteudo valorativo de regras e principios. em vez de

diferencia-las, aproxima-as.

Ademais, Avila acredita que a distincdo das espécies normativas entre regras e

principios pode acabar reduzindo a indeterminagao das regras e seu evidente
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conteudo valorativo, transformando-as em normas de segunda categoria pela
sua determinacdo e suposta neutralidade axiolégica ou, ainda, levar
erroneamente o aplicador a acreditar que nao tem liberdade alguma de
configuracao do contetudo seméantico e valorativo das regras, ao passo que, em
verdade, todas as normas juridicas s6 tém conteldo de sentido e finalidade
subjacente definidos mediante um processo de ponderacdo. De outra parte,
segundo Avila, tal distingdo pode levar a supervalorizagdo dos principios, como
se a aplicacao de qualquer regra pudesse ser alcada ao nivel exclusivamente

principioldgico sem justificagao e fundamentacgao.

A inconsisténcia semantica traria consequéncias de ordem sintatica: no entender
de Avila, muitos autores que definem os principios como normas portadoras de
propriedades especificas (elevado grau de abstracdo e generalidade) insistem
em classificar como “principios” normas que nao possuem tais propriedades.
Com efeito, a prescricdo normativa que exige a publicagao da lei que instituiu ou
aumentou um imposto até o final do exercicio anterior ao da cobranc¢a ndo é um
principio, assim como ndo o é a norma que proibe a utilizacdo de prova ilicita,

pois ndo contém as propriedades de elevado grau de abstracao e generalidade.

Assim, em suma, a critica de Avila & corrente que diferencia regras e principios
em fungdo do grau de abstracdo e generalidade, mais que uma impropriedade
terminoldgica, sustenta que tal critério ocasiona a atribuicdo de propriedades a

determinadas normas (supostos principios) que estas nao tém e permite ao
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intérprete, ao aplicar as normas, um grau exagerado de subjetividade. Em outras
palavras, legitima a flexibilizagdo de uma norma que a Constituicdo Federal

queria mais rigida.

4.1.5.2 Distincao forte entre regras e principios

A critica de Humberto Avila adentra, agora, a segunda corrente doutrinaria,
capitaneada, segundo ele préprio, por Robert Alexy e pelo jurisfilésofo norte-
americano Ronald Dworkin, a qual intitula “distincdo forte”. Segundo esta
corrente, principios sdo normas que se caracterizam por ser aplicadas mediante
ponderacao com outras e por poder ser realizadas em varios graus, enquanto as
regras estabelecem definitivamente na hip6tese aquilo que € obrigatério,
proibido ou permitido e que, por isso, requerem aplicacdo mediante subsungao.
Avila aduz que esta é a teoria moderna do direito publico, inicialmente difundida
pelos estudos de Filosofia e Teoria Geral do Direito e depois transportada para o
direito constitucional e, mais recentemente, para o direito tributario. Dessa teoria
decorre a afirmacdo de que principios diferem das regras pelo modo de

aplicacao e de solugao das antinomias surgidas entre eles.

O fundamento dessa distingdo reside na estrutura normativa: os principios,

porque instituem mandamentos provisérios e superaveis no confronto com
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outros principios, 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 distingéo forte, Avila
identifica uma inconsisténcia semantica e outra sintatica no uso dessa

formulacao tedrica.

A inconsisténcia semantica decorre do que entende configurar uma
impropriedade da definigdo de principio com base no modo final de aplicagéo e
no modo de solugdo de antinomia. Avila defende que o modo de aplicagdo das
espécies normativas, se ponderacdo ou subsung¢do, ndo é adequado para
distingui-las, haja vista que toda norma juridica é aplicada mediante processo de
ponderacao. Nesse sentido, as regras, assim como 0s principios, submetem-se
a uma ponderacao interna porque a reconstru¢cao do conteudo semantico de sua
hipdtese e da finalidade que Ihe é subjacente depende de um confronto entre
varias razbes em favor de alternativas interpretativas e se submetem a uma
ponderagdo externa nos casos em que duas regras, abstratamente
harmoniosas, entram em colisdo diante do caso concreto sem que a resolugao
do conflito envolva a decretagdo de invalidade de uma ou das duas regras. A
guisa de exemplificacdo, cite-se o conflito entre a regra que prevé a concessao

da antecipacao de tutela para evitar dano irreparavel e a regra que proibe a
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antecipacdo se gerar despesas para a Fazenda Publica'®. Seria, pois,
inapropriado distinguir as espécies normativas com fulcro em propriedades
comuns as espécies que se pretendem diferenciar, quais sejam, a

ponderabilidade e a superabilidade.

O mesmo ocorreria com relagdo ao modo de solucdo de conflitos. Avila
reconhece que, no mais das vezes, o conflito de regras de fato soluciona-se com
a decretacao da invalidade de uma delas. Contudo, entende que esse modo de
solucdo de antinomias entre regras nao € mandatério e vislumbra, em alguns
casos, conflitos entre regras apresentando as mesmas caracteristicas
identificadas nos conflitos entre principios — concretos (ocorrem apenas diante
de determinados casos concretos), contingentes (podem ou ndo ocorrer) € no
plano da eficicia (as duas normas mantém a validade apds o conflito). Eis
porque o modo de solugdo de antinomias ndo se prestaria a distinguir principios
de regras e, em vez de diferencia-los, terminaria por aproxima-los em alguns

Casos.

Avila sustenta que a distingdo entre espécies normativas tendo em vista os
modos de aplicagdo e solugdo de antinomias ainda pode ocasionar a
trivializacdo do funcionamento das regras, transformando-as em normas

aplicadas automaticamente, prescindindo da necessaria ponderacao de razdes

1% 0 exemplo citado por Humberto Avila parece nao desqualificar a formulacéo tedrica de Alexy,
pois, embora este conflito entre regras, de fato, ndo se resolva por declaracdo de invalidade,
soluciona-se por meio de inser¢do de uma clausula de inser¢do, mecanismo previsto por Alexy
para solugéo de conflito entre regras.
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ou mesmo que nao podem ser superadas por outras regras, enquanto, na
realidade, toda norma juridica — as regras, inclusive — encerraria em si deveres
provisorios, tal como resta evidenciado nos casos de superacao de regras por
razbes extraordinarias com base no postulado da razoabilidade. De outro lado,
tais critérios de distincdo poderiam conduzir, de forma indireta, a um uso

arbitrario dos principios, relativizados conforme os interesses em jogo.

Assim como entende ocorrer com a distingao fraca entre regras e principios, aqui
também Avila identifica inconsisténcia sintatica derivada da inconsisténcia
semantica. Nesse diapasado, alguns autores que definem os principios como
normas portadoras de propriedades especificas (aplicagdo por meio de
ponderacao e conflito solucionado por meio de relativizagdo de um em face do
outro) insistem em classificar como principios normas que n&o possuem tais
propriedades. Se principio € definido como norma realizavel em varios graus,
dependendo dos principios com o quais ela entra em conflito concreto e que,
portanto, requer uma aplicacdo que lhe atribua dimensdo de peso, Avila
qguestiona se, entre outras, a norma da ndo-cumulatividade, enquanto norma que
permite deduzir, do imposto a pagar, o montante do imposto incidente na
operacao anterior do ciclo econémico, pode ser qualificada como principio e ser

flexibilizada em favor de outros principios e responde ser evidente que nao.

Igualmente, a contradicdo vislumbrada por Avila ndo conduziria apenas a um

problema secundario quanto ao emprego da melhor nomenclatura. Ao contrario,
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dela decorreria a atribuicdo de uma consequéncia especifica para a aplicagao
das normas, qual seja, a suscetibilidade de superacao mais flexivel em virtude
de razdes contrarias. Em outras palavras, considerando essas as caracteristicas
dos principios, como dito acima, estar-se-ia legitimando a facil restringibilidade

de uma norma que a Constituicao queria menos flexivel.

Outra consequéncia indesejavel resultante dessa inconsisténcia seria a
concepcao doutrinaria segundo a qual a violagdo de um principio seria mais
grave que a violacdo de uma regra, enquanto, na verdade, 0 correto seria o
contrério, j4 que as regras possuem uma pretensdo de decidibilidade que os
principios ndo possuem. Em clara oposi¢cdo ao que defende a teoria de Alexy,
regras teriam a pretensdo de oferecer uma previsdo provisoria para um conflito
de interesses ja conhecido ou antecipavel pelo Poder Legislativo, enquanto os
principios apenas ofereceriam razdes complementares para solucionar um

conflito futuramente verificavel.

Outrossim, haveria que identificar qual norma deve prevalecer em caso de
colisdo entre um principio e uma regra do mesmo nivel hierarquico (regra
constitucional versus principio constitucional). Com base no modelo tradicional, a
tendéncia seria sustentar que o principio deve prevalecer. Avila discorda, pois,
se assim fosse, quando houvesse conflito entre a regra de imunidade tributaria

dos livros e o principio da liberdade da manifestacdo do pensamento e de
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cultura'®, deveria ser atribuida prioridade ao principio inclusive para o efeito de
tornar imunes obras de arte, 0 que obviamente nao é admissivel.

Enfim, para Avila, as duas classificagbes — tanto a fraca quanto a forte —
produzem efeitos ao intérprete aplicador do direito: na primeira havera aplicacao
com alto grau de subjetividade em funcao da elevada abertura da norma; na
segunda havera ponderacao que atribuirda um peso aos principios colidentes no
caso concreto. Em funcao de tais consequéncias, a classificacdo equivocada de
determinada norma como regra ou principio provoca um resultado normativo de

flexibilizar a aplicacdo da norma que deveria ser aplicada com maior rigidez.

Em outras palavras, os efeitos alcangados seriam diametralmente inversos aos
almejados: a pretexto de aumentar a efetividade da norma, a doutrina denomina-
a principio, mas, ao fazé-lo, paradoxalmente legitima a facilidade com que é
flexibilizado, enfraquecendo-lhe a eficacia; com o intuito de aumentar a
valoragao, a doutrina classifica determinadas normas como principios, mas, ao
fazé-lo, afasta a possibilidade de valoragdo das regras; visando combater o
formalismo, a doutrina redireciona a aplicacdo do ordenamento para o0s
principios, mas, ao fazé-lo sem indicar critérios minimamente objetivaveis para
sua aplicacdo, aumenta a injustica por meio da intensificagdo do decisionismo;
com o propésito de difundir uma aplicagao progressiva e efetiva do ordenamento

juridico, a doutrina qualifica aquelas normas julgadas mais importantes como

9 Nao parece haver haver conflito neste caso, pois o principio da liberdade de manifestacao do

pensamento e da cultura ndo esta a ensejar obrigatoriamente a imunidade de todo e qualquer
veiculo pelo qual o pensamento e a cultura sao veiculadas. Em outras palavras, ndo parece que
o principio da liberdade de manifestagdo do pensamento e da cultura possa ser estendido a
ponto de estar em conflito com a imunidade tributaria apenas para livros.
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principios, mas, ao fazé-lo com a indicagdo de que 0s principios requerem
aplicacao primordialmente subjetiva ou flexibilizadora em fungdo de razdes

contrarias, lanca bases para que o proprio conservadorismo seja legitimado.

Embora se compreenda e louve a inestimavel contribuicao da formulagao tedrica
de Humberto Avila para a teoria dos principios, as criticas langadas & teoria de
Alexy especialmente sobre colisdo de principios nao lhe desqualificam a
relevante pertinéncia para o estudo das relagdes entre direito de propriedade

industrial e defesa da concorréncia.

A um, porque, no que se refere ao que denomina “distingéo fraca entre regras e
principios”, embora néo seja esta a corrente & qual Alexy se filie, o préprio Avila
reconhece que todas as normas juridicas — sejam regras, sejam principios — s6
tém o conteudo de sentido e a finalidade subjacente definidos mediante um
processo de ponderacado. Considerando que se pretende aplicar a formulagéao
tedrica da Robert Alexy a resolucdo de eventuais conflitos entre principios do
direito da propriedade industrial e do direito da concorréncia e que, portanto,
propor-se-a a solucao de eventual colisdo por sopesamento e ponderacao, de
acordo com as condi¢cbes existentes em cada caso concreto, conclui-se que a
aplicacao da formulacéo tedrica de Alexy nao esta prejudicada ainda que se faca

coro, no mérito, ao entendimento dissidente manifestado por Humberto Avila.
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A dois, porgue, no que tange a distingéo forte entre regras e principios — corrente
doutrinaria liderada por Alexy e que se pretende aplicar ao caso em tela —, o
préprio Humberto Avila novamente reconhece que toda norma juridica — regras

ou principios — € aplicada mediante um processo de ponderagao.

Outrossim, defende nao ser curial distinguir regras de principios em razao do
modo de solugao de conflitos, pois, assim como ocorre nos principios, “em
alguns casos” conflitos entre regras apresentariam as mesmas caracteristicas de
conflitos entre principios, eis que concretos, contingentes e verificados no plano

da eficacia.

Todavia, além de nao ter sido citados casos praticos em que isso ocorre, ndo se
questionou que conflitos entre principios também sao resolvidos por
sopesamento e ponderacdo (mas apenas que este ndo € um critério de distingao
adequado entre normas e principios), sendo essa a conclusdo de maior

interesse para o objeto deste estudo.

Ademais, revela-se inconteste a contribuicdo da teoria de Humberto Avila para o
presente estudo, ao firmar e traduzir, com enorme clareza e precisdo, 0
entendimento de que conflitos entre principios — e circunstancialmente também
entre regras — sdo caracterizados por ser concretos (ocorrem apenas diante de

determinados casos concretos), contingentes (podem ou n&o ocorrer) e
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verificados no plano da eficacia (as duas normas mantém a validade apo6s 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 cientifico, chamadas de
principios e que nao apresentam conteudo axiolégico relevante, que nao serao,
portanto, incluidas neste estudo. Como exemplo, cite-se o principio da
territorialidade, que, na verdade, constitui uma regra segundo a qual as patentes

produzem efeitos juridicos apenas na jurisdicdo em que foram concedidas.

A propésito, a doutrina patria sobre o tema (ainda escassa, infelizmente) néo
parece acostumada a abordagem principiolégica da propriedade industrial.
Quando muito, limita-se a discorrer, ainda que superficialmente, sobre os
principios constitucionais aplicaveis também a propriedade material, tais como a

fungao social.

Como o que ora se busca é a esséncia do direito de propriedade industrial por
meio da andlise principiolégica, normas meramente procedimentais, que nao
expressam nem revelam um fator determinante para a propriedade industrial,
ainda que chamadas de principios, ndo apresentam a utilidade que se espera

para a investigacao tedrica ora proposta, até porque, como regras, podem variar
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de acordo com cada ordenamento juridico e ndo sao inerentes, portanto, a
propriedade industrial e seus institutos juridicos. Afinal, o estudo das
experiéncias estrangeira e brasileira que precedeu a presente analise
principioldégica tem exatamente entre as principais fungdes separar o joio do trigo
e selecionar o que é inerente a propriedade industrial enquanto instituto juridico
€ 0 que é meramente procedimental ou construcdo local, ainda que

extremamente relevante do ponto de vista pratico.

Conforme ja explanado no introito do presente estudo, para a identificacao de
principios que regem o direito de propriedade industrial, adotar-se-ia 0 método

dedutivo, conforme raciocinio l6gico a seguir descrito no Quadro 2:

Premissa As normas imediatamente finalisticas™" verificadas nas familias juridicas de
maior common law e de tradicdo romano-germanica no campo da propriedade
industrial constituem principios do direito da propriedade industrial.

Premissa A norma imediatamente finalistica A foi identificada no campo da propriedade
menor industrial nas familias juridicas de common law e de tradicdo romano-germanica.
Conclusao A norma imediatamente finalistica A € um principio do direito da propriedade

industrial.

Quadro 2 — Método deduttivo

Ao longo do estudo das experiéncias estrangeira e brasileira, foram
identificados, tanto na atuagdo concreta das autoridades de defesa da
concorréncia, quanto na producao legislativa, ensinamentos doutrinarios e
demais operados do direito, em matéria de propriedade industrial, especialmente

a luz do direito concorrencial, sete normas imediatamente finalisticas, de elevado
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conteudo axiologico e que devem ser atendidas na maior medida possivel, de

acordo com cada caso concreto. Passa-se, pois, a discorrer sobre elas.

4.2.1 Principio do incentivo a inovacao e desenvolvimento cientifico e

tecnolégico

Preliminarmente, cabe esclarecer que o incentivo a inovagao e desenvolvimento
cientifico e tecnoldgico alga-se aqui a qualidade de principio, pois, revestido de
denso conteudo axioldgico, conforme demonstrado ao longo do presente estudo,

permeia todo o sistema de protecao a propriedade industrial.

O estimulo a inovacao parece ser o ponto fulcral do sistema de propriedade
industrial a luz da classica licdo do economista norte-americano John Maurice

Clark, ao tratar da “fungéo geral das patentes”. Segundo o autor:

o sistema de patentes constitui uma norma politica, adotada a fim de
defender os interesses do povo na invengdo e no emprego, € no
estabelecimento de um sistema de empresas comerciais de carater
primariamente privadas. Desempenha papel de relevo nas quatro
fungdes seguintes, facilmente distinguiveis entre si: o estimulo (e a
recompensa) a invengao e sua utilizacao, a escolha das invengdes que
serdo adotadas e que produzirao frutos, a determinagdo do volume e
carater das recompensas aos inventores isoladas e as empresas
industriais que as Eroduzem, e a difusao geral e final dos beneficios
delas resultantes.'®

1% GLARK, John Maurice. A concorréncia como processo dindmico. Companhia Editora Forense:
Rio de Janeiro, 1963, p. 213. Tradugéao de Ruy Jungmann.
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A aplicagdo do principio em questdo €, portanto, mandatéria e, como restara
adiante demonstrado, extensiva tanto as autoridades que concedem tais direitos
quanto aos aplicadores do direito, ou seja, Poder Judiciario e autoridades de

defesa da concorréncia.

A um, porque o bem juridico maior tutelado pelo direito da propriedade industrial
€ a inovacao. A inovacao capacita e desenvolve os recursos humanos, otimiza a
criacdo de empregos, movimenta a economia, aumenta a arrecadacgao fiscal,
atrai investimentos inclusive estrangeiros, promove a integracdo social dos
povos e oferece aos consumidores novas solugdes técnicas aos problemas da
vida, especialmente em dareas essenciais a dignidade humana, tais como a

salde.

A dois, porque, no caso brasileiro, como ja ressaltado ao tratar da experiéncia
patria a respeito do tema, a prépria Constituicdo Federal, ao assegurar a
protecéo da propriedade industrial, refere-se expressamente ao “interesse social

e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais”.

A trés 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 concorréncia 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 ndo os atende) ou desincentiva (se concede
uma patente que néo preenche os requisitos de patenteabilidade ou rejeita um

pedido de patente que os atende) a inovagao.

Da mesma forma, os Tribunais, ao se debrucar sobre casos de acéo de infracéo,
se decidirem em favor do infrator (Qquando a patente estiver sendo, de fato,
violada e nao estiver caracterizada nenhuma das excec¢des legais) ou em favor
do titular (quando nao houver infracdo ou estiver caracterizada alguma excecéao
legal ao direito patentario) podem igualmente frustrar a inovacdao. O mesmo
ocorre em acao de nulidade de patente e acdo anulatéria de ato administrativo
gue concede a patente. Se a patente preenche os requisitos de patenteabilidade
e o Poder Judiciario a anula ou se ndao os preenche e mesmo assim é mantida,
mais do que o titular da patente ou qualquer outro interessado, quem

verdadeiramente perde € o ciclo da inovacao, que restou igualmente frustrado.

O principio se aplica também as autoridades de defesa da concorréncia,
enquanto agentes aplicadores do direito. Ao transformar o direito da
concorréncia em instrumento puramente inibidor ou neutralizador do exercicio
legitimo de direitos de propriedade industrial, além do titular, a inovacao é a

principal prejudicada, pois todo o sistema é ferido.

Fato é que a natureza humana é observadora, comparadora e copiadora daquilo

que esta dando certo; e assim se comporta a grande maioria dos mercados. Nao
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€ a toa que o governo da Suécia recentemente reconheceu uma instituicao dita
religiosa, denominada Igreja Missionaria de Kopimism, segundo a qual toda
informagdo compartilhada e copiada tem mais valor e é sagrada.'”” E preciso,
portanto, criar mecanismos de estimulo a inovacdo para o fomento de uma
economia competitiva; e, até o momento, a humanidade nao desenvolveu
instrumento mais eficiente que o sistema de propriedade industrial para fazé-lo,

embora ndo isento de falhas e criticas.

Nesse tocante, traga-se a colagdo o ensinamento de John Maurice Clark, que
indaga: “a concorréncia aumentaria se nao fossem patentedveis as invengcdes?”

E assim responde:

(...) temos aqui interessante tema para especulagao. Talvez isto fizesse
alguma diferenca nos casos em que as patentes ja sao livremente
intercambiadas. Em outros, o inventor ou seu patrocinador talvez nao
obtivessem compensacao pela cobrancga de royalties aos concorrentes,
mas apenas pelo uso direto da inovagdo, o que poderia aumentar o
incentivo ao estabelecimento dos monopdélios. Além disso, conforme
sugerimos acima, a revelagao publica exigida como condigcao prévia a
concessao da patente poderia ser substituida por tentativas de manter-
se o0 sigilo, resultando em volume consideravel de esforgcos mais
dirigidos e que nenhum bem faria ao moral da industria. Nada indica
que a abolicdo das patentes aumentasse a concorréncia efetiva.'®

Ainda, apenas como exemplo, vale citar o tema da pesquisa de pés-doutorado
do jurista australiano Luigi Palombi, avido critico do direito de patentes, que

desenvolveu um sistema que considera sui generis por ele batizado de Genetic

97 FOLHA.COM. Suécia reconhece igreja do Ctrl+C e Ctrl+V como religido. Disponivel em

<http://www1.folha.uol.com.br/tec/1030301-suecia-reconhece-igreja-do-ctrlc-e-ctrlv-como-
religiao.shtml>. Acesso em 12.03.2012.

1% CLARK, John Maurice. A concorréncia como processo dindmico. Companhia Editora Forense:
Rio de Janeiro, 1963, p. 214. Tradugéao de Ruy Jungmann.
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Sequence Right (“GSR”), ou, no vernaculo, “direito de sequéncia genética”. Em
resumo, 0 uso de sequéncias genéticas ou materiais bioldgicos para qualquer
proposito passaria a nao poder ser mais controlado ou apropriado por quem quer

que fosse.

O primeiro a publicar a obtencdo de novo material bioldgico seria considerado o
titular do GSR, e quanto mais terceiros fizessem uso (comercial ou meramente
experimental) do novo material biolégico, maior seria a remuneragao devida ao
titular. Note-se, portanto, que o titular do GSR nao poderia excluir terceiros do

uso, ainda que comercial, do material biolégico.'®®

A jurista italiana Valeria Falce também assinala outras possibilidades de acdes

comunicativas normativas para o incentivo a inovagao:

a propésito, a teoria econdmica coloca em evidéncia as possiveis
alternativas ao sistema de patentes (isto €, um monopolio temporario
para uma solugao normativa), vale dizer: (i) a criagcao de laboratérios de
pesquisa financiados com recursos publicos e, portanto, com custos
repartidos entre os cidadaos proporcionalmente a sua capacidade
contributiva; (ii) a destinagdo de financiamentos e investimentos — na
forma de isencéo fiscal, financiamentos volateis, contribuicdes a perder
de vista, fornecimento de servicos ou outros — para estimular a
pesquisa pelas empresas, em parte diminuindo o seu custo com a
pesquisa; (i) atribuicAo de responsabilidade sobre projetos de
pesquisa destinados a solugcdo de problemas técnicos especificos a
estruturas publicas ou privadas, selecionadas, de qualquer forma, por
meio aberto e transparente.?®

Conforme o jurista cisplatino Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

'¥pPALOMBI, Luigi. Memorando explicativo disponivel em
HTTP://cgkd.anu.edu.au/menus/people_staff&students.php#palombi. Acesso em 5.2.2010.

20 FALCE, Valeria. Lineamenti Guridici e profili economici della tutela dellinnovazione
industriale. Giuffre Editore: Milao, 2006, p. 29, tradugao livre.
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embora os sistemas alternativos apresentem variantes distintas, podem
ser resumidos numa proposta que contempla os aspectos
fundamentais da criacdo e circulagdo de tecnologia. Segundo esta
proposta, o Estado pagaria um subsidio ou contraprestagao em favor
de quem realizar invengcbes ou descobertas e 0os comunicar ao
organismo competente. Esta contraprestacao se realizaria de forma tal
que os ingressos recebidos pelos inventores fossem equivalentes aos
derivados do sistema econdémico 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 criagao ’[ecnolégica.201

O estimulo a inovagao deve, pois, funcionar como principio a guiar tanto as
acoes do INPI em ambito administrativo, quanto dos Tribunais e das autoridades
de defesa da concorréncia em assuntos envolvendo matéria de direito de
propriedade industrial. Neste caso, a atuagéo judicial € ainda mais impactante

posto que decide, em ultima instancia, quem tem o direito.

Faz-se mister, por conseguinte, que, tanto no exercicio da fungcdo administrativa
quanto judicial, o Estado paute as a¢des no principio do estimulo a inovacgao, ja
que esta constitui importante componente da maioria das politicas publicas em
diversas economias na era pos-moderna. Como leciona Sérgio Robles Reis de

Queiroz:

indiscutivelmente, as politicas de governo tém efeito importante sobre a
capacidade de atracdo de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Se,
como visto anteriormente, a disponibilidade de recursos humanos
altamente qualificados é um fator de atragdo relevante, a politica
educacional, de ciéncia e tecnologia e tudo o mais que afete a
formagdo desses recursos humanos em quantidade e qualidade,
influenciara as decisbes de investimento em P&D das empresas
multinacionais. >

201 CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las Patentes de Invencion. V. 1. 2. ed.

Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 69, tradugao livre.

22 QUEIROZ, Sérgio Robles Reis de. Atracio de Investimento Direto Estrangeiro em Pesquisa e
Desenvolvimento. /n: SENNES, R. Ubiraci; BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Op. cit., 2011, p.
101.
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A par das “politicas de governo”, certamente estdo as decisdes judiciais e
também as administrativas proferidas pelas autoridades de defesa da
concorréncia em anadlise de condutas e atos de concentracdo envolvendo

matéria de propriedade industrial.

4.2.2 Principio da novidade

Ao iniciar a explanagdo sobre a novidade como requisito de patenteabilidade,
Robert Patrick Merges ja assertivamente anunciara: "para obter uma patente,
vocé deve fazer algo novo”.?®® Na doutrina brasileira, Denis Borges Barbosa
complementa que “a novidade é a esséncia da protectibilidade da solugéo

técnica”.2%

A tarefa de explanar sobre a novidade nao € simples como parece. Além de se
tratar de fundamento basilar pelo menos desde o século XVII, ndo apenas do
sistema de patentes®®, mas de todo o direito de propriedade industrial, o

conceito de novidade encerra em si uma série de intrincadas questoes.

2% MERGES, R.P. Op. cit. p. 221.

24 BARBOSA, Denis Borges. Os requisitos da patente de invengdo, p. 2. Disponivel em
<denisbarbosa.addr.com/119.rtf>. Acesso em 10.9.2011.

% MERGES, R.P. Op. cit. p. 221.
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Mais que mero requisito legal de patenteabilidade®®®

enquanto regra, a novidade
constitui axiologicamente o préprio fundamento do direito de propriedade
industrial. Como ja destacado acima, o direito de propriedade industrial — e, em
especial, o direito de patentes — reflete, no &mago, uma verdadeira relacao de
troca entre o Estado e o inventor: este revela o invento a sociedade em prol do
desenvolvimento cientifico e tecnolégico, enquanto aquele, em contrapartida, lhe

atribui direito de exclusiva temporario para exploragdo econémica da invencao.

Em outras palavras:

o contrato da sociedade com o inventor é vinculante porque o inventor
deu algo de valor (devido a novidade) em troca da patente. Note que,
nesta relagdo, 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
€ apenas uma razao porque 0 ‘contrato’ de patentes ndo é usual; isto
ajuda a explicar porque a possibilidade de revisédo judicial de patentes
deve ser preservada. o7

Patentes oferecem solugdes técnicas a problemas da vida antes nao resolvidos.
Folhas de papel cujos conteudos sejam por alguma razéo interligados néo
poderiam, por exemplo, ser unidas nao fosse o clipe, patenteado, nos Estados
Unidos, no formato oval duplo, pelo noruegués Cornelius Brosnan, em 1900.2%®

O exemplo é propositadamente simples, objetivando a clareza no conceito que

2% A guisa de exemplificagdo, no ordenamento juridico brasileiro, o artigo 8° da Lei n®. 9.279, de
14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial — LPI) estabelece que “a invenc¢ao e o modelo
de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado da técnica”. O § 1°
do mesmo dispositivo complementa o caput ao esclarecer que “o estado da técnica é constituido
por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depésito do pedido de patente, por
descrigdo 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 invengao, de produto ou de processo, em todos os setores
tecnolodgicos, sera patenteavel, desde que seja hova, envolva um passo inventivo e seja passivel
de aplicagcao industrial” (grifei).

27 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 solucao técnica, satisfazer uma necessidade humana
até entdo desatendida (juncdo de papéis inter-relacionados) deflagrou uma
verdadeira corrida inventiva nesse mercado; e, ao longo do século XX, diversos
agentes econdmicos desenvolveram outros tipos de design de clipe, com a
utiizacdo de outros materiais, mantendo, contudo, a estrutura original,
caracterizada por um fio de metal, curvado, em formato oval duplo. Nao fosse a
primeira invengao do noruegués Brosnan a oferecer uma solugao técnica a este
problema da vida e o incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias e ela
relacionada, provavelmente até hoje estariamos agrupando folhas com elasticos,
tratando infeccbes bacterianas com antialérgicos, completando ligagdes
telefonicas por meio de aparelhos de manivela, ouvindo mdusicas em

gramofones, entre uma infinidade de outros exemplos.

Denis Borges Barbosa vislumbra trés classificacdes diferentes para a figura
juridica da novidade no direito de propriedade industrial, a saber: (i) a
cognoscitiva, que requer que a tecnologia ainda nao tenha sido tornada
acessivel ao publico, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse
reproduzi-la; (ii) a econémica, a qual exige que o invento nao tenha sido posto
em pratica, ou seja, industrializado; e (iii) a comercial, prevista na legislacao
relativa ao direito intelectual sobre as variedades de plantas consoante a qual é
novo o que ainda nao foi posto no comércio. A classificagdo econdmica, por sua

vez, considera o territério ou conteldo do conhecimento anterior e tem duas
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subclassificagdes, quais sejam: (i) a novidade absoluta, sem limites espaciais ou
temporais — a tecnologia ndo é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum do
planeta —; e (ii) a novidade relativa, a que leva em conta apenas uma regiao
geografica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por

exemplo, as tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral.?%

No Brasil, como ndo se impde — nem se poderia — nenhuma restricdo a titulares
estrangeiros ou, no caso de pessoas juridicas, cujo capital social é estrangeiro,
vige o principio da novidade absoluta, isto &, se a tecnologia para a qual se
requer protecao ja entrou no estado da técnica, a qualquer tempo e em qualquer
canto do planeta, ndo sera mais passivel de apropriagdo ao menos como objeto

de patente.

Por oportuno, vale notar que a novidade nao é corolario especifico do direito de
patentes. Ao contrario, permeia ontologicamente o sistema de protecdo da
propriedade industrial, razdo porque cabivel sua inclusdo na presente analise
principioldgica. O requisito de novidade, somado ao requisito da originalidade —
entendido este como “uma configuragdo visual distintiva, em relagdo a outros

210 _

anteriores , aplica-se de forma idéntica aos desenhos industriais.?'' Por sua

209 BARBOSA, D.B. Op. cit. c. Acesso em 10.9.2011.

210 Artigo 97 da Lei n2. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial — LP!).

2" No ordenamento juridico patrio, o artigo 95 da Lei n°. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de
Propriedade Industrial — LPI) prevé que “considera-se desenho industrial a forma plastica
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 configuragcdo externa e que
possa servir de tipo de fabricacdo industrial”. (grifei). No mesmo sentido, o Acordo TRIPs, em
seu artigo 25.1, também preconiza que “os Membros estabelecerdo protegcdo 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 nao podem ser registradas para distinguir ou certificar

produtos e servicos idénticos.?'?

E bem verdade que o direito da propriedade industrial vem sendo estendido para
tutelar outros objetos ndo pautados pela novidade, sobretudo pelo instituto
juridico da concorréncia desleal. Prova disso é o artigo 195, inciso Xl, da Lei n®.

9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), segundo o qual:

comete crime de concorréncia desleal quem divulga, explora ou utiliza-
se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagbes ou dados
confidenciais, utilizaveis na indlstria, comércio ou prestagcdo de
servigos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou que
sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relagao contratual ou empregaticia, mesmo apés o término
do contrato.

Outro claro exemplo desse fenédmeno é o inciso XIV do mesmo dispositivo, que
tipifica como crime de concorréncia desleal a divulgacdo, exploracdo ou
utilizacdo, “sem autorizacdo, de resultados de testes ou outros dados néao
divulgados, cuja elaboragdo envolva esforco consideravel e que tenham sido
apresentados a entidades governamentais como condicdo para aprovar a
comercializagdo de produtos”. Note-se que, aqui, o fundamento da prote¢do nao
€ a novidade, mas a confidencialidade ou o esforgo consideravel. Pouco importa
se os dados utilizados sdo novos; basta que sejam confidenciais ou que tenham

sido produzidos mediante esforco consideravel por parte do titular. Entende-se,

212 Artigo 122, inciso XIX, da Lei n2. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial
—LPI).
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contudo, que tal constatacao per se nao afasta a regra da aplicacdo do principio

da novidade ao direito de propriedade industrial.

4.2.3 A exclusividade no direito de propriedade industrial

Embora a propriedade industrial, no ambito das relagées concorrenciais travadas
entre os agentes econdmicos, se estenda a campos onde o direito de exclusiva
nao necessariamente opera (tais como o direito ao sigilo, o direito a clientela, o
direito a um comportamento leal por parte dos concorrentes), a exclusividade na
exploracdo econdmica do objeto da protegdo, também conforme largamente
demonstrado neste estudo, € da prépria esséncia da propriedade industrial. Para
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, a classificagao de direitos de propriedade

industrial como direitos exclusivos possui fungdo essencialmente descritiva.?'®

Como leciona o jurista australiano Peter Drahos, “direitos de propriedade operam
tanto para definir restricoes como conferir oportunidades. Claramente, quando
direitos de propriedade impdem restricdbes, o fazem a custa da reducao de
oportunidades de outros individuos”'*. Nesse diapaséo, a exclusividade oriunda
de um direito de propriedade industrial gera a toda a sociedade uma obrigacao
geral de ndo fazer: a de se abster de explorar economicamente a invengao sem

prévia autorizacao do titular na jurisdicao para a qual foi concedida.

213 CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las Patentes de Invencién. V. 1. 2. ed.
Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 564, traducao livre.

214 DRAHOS, Peter. A Philosophy of Intellectual Property. Ashgate Publishing Limited: Hants, UK.
1996, p. 138, tradugao livre.
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Todavia, € interessante notar que os dispositivos legais de propriedade industrial
tipicamente nao se dirigem a sociedade, isto é, a obrigacao de nao fazer (abster-
se de explorar economicamente o objeto de preco sem prévia autorizacao do

titular do direito) ndo integra o comando normativo.

Valendo-se da mesma técnica legislativa penal, diplomas legais de propriedade
industrial ndo dispdem ser proibida a exploragdo econémica desautorizada do

objeto de protecao.

Ao contrario, o préprio Acordo TRIPs, no artigo 28.1, estabelece que:

uma patente conferira 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 propdsitos aqueles bens; ou (b) quando o
objeto da patente for um processo, 0 de evitar que terceiros sem seu
consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam,
ou importem com esses propésitos pelo menos o produto obtido
diretamente por aquele processo.

Na mesma dire¢cdo, em ambito interno, a Lei n®. 9.279, de 14 de maio de 1996

(LPI), no artigo 42, prevé que:

a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
com estes propositos: | — produto objeto de patente; Il — processo ou
produto obtido diretamente por processo patenteado”. A mesma técnica
legislativa fora adotada pelo artigo 42 no que tange a infracdo de
patente por contribuicdo, in verbis: “§ 1° 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 exclusio, outorgado pelo Estado.?'®

Na licdo de Denis Borges Barbosa:

numa atmosfera de concorréncia entre empresas, a titularidade ou uso
de um dos objetos da propriedade intelectual da exclusividade no uso
de certos bens imateriais, de forma que sé seus titulares possam
explorar a oportunidade perante o0 mercado, configurada pela utilizagao
privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de
carater concorrencial.?'®

Referindo-se, ainda, a propriedade industrial, o0 mesmo autor destaca que “a
exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que,
por outras solugdes técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade

de mercado”.?"”

Como ja destacado ao longo deste estudo, a exclusividade decorrente de um
direito de propriedade industrial é juridica e ndo necessariamente resulta em
monopolio na acepgdo econbmica, no sentido de que apenas um agente

econdmico possa explorar aquele segmento mercadoldgico.

215 CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las Patentes de Invencién. V. 1. 2. ed.
Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 565.

' BARBOSA, DB. Op. cit. a.

217 | dem.
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4.2.4 Propriedade industrial e eficiéncia competitiva

Por meio do estudo das experiéncias estrangeira e brasileira como campo
preparatério para o presente estudo principioldgico, identifica-se facilmente a
eficiéncia competitiva como fundamento axiolégico da propriedade industrial.
Nesse sentido, deve-se entender a propriedade industrial como instrumento de
concorréncia e vantagem competitiva, ativo imaterial (por vezes, o mais valioso
da sociedade empresaria) a disposicao do titular para autoexploracao, cessao 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 atribuiveis ao agente econémico que a titula, tais
como qualidade reconhecida dos produtos ou servicos que a marca identifica,
investimentos em recursos humanos ou financeiros em campanhas
promocionais do produto ou servigo identificado pela marca, implantacao e
manutengao de processo fabril seguro e confiavel, capacidade em atrair e reter
talentos no quadro de colaboradores, interacdo e manutencdo de
relacionamento saudavel e eficiente com interlocutores (agéncias regulatérias,
entidades do terceiro setor, 6rgaos da Administracdo Publica direta, clientes,
fornecedores, distribuidores), adocdo de conduta ética e cumprimento da

legislagao aplicavel (trabalhista, tributaria, ambiental e antitruste, entre outras),
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manutencdo da reputagao institucional, habilidade em mostrar o valor agregado
a marca, acentuada capacidade de desenvolver novos negécios, flexibilidade
para atuacdo global em mercados marcados por profunda diferenga cultural,
versatilidade para se adaptar rapidamente de acordo com as tendéncias de um
mercado dinamico, facilidade para se comunicar adequadamente com as
diversas classes de consumidores, entre varias outras competéncias mais ou
menos importantes de acordo com cada segmento mercadolégico. Todos esses
fatores diferenciam o produto ou servico identificado pela marca e decorrem de

eficiéncia prépria do agente econémico que a titula.

As patentes igualmente ndo fogem a regra. Patentes nao surgem do nada, nem
séo frutos do acaso, razédo porque ndo se pode, aqui, coadunar com a expressao
“privilégio”, atécnica e comumente utilizada no Brasil para se referir a prote¢ao
patentaria. Ao contrario, patentes também decorrem de competéncias
especificas do agente econdmico, tais como, entre outras, investimentos em
recursos humanos e financeiros, capacidade inventiva, cultura institucional de
inovacao e protecdo da propriedade industrial, disposicdo a assuncao de alto
risco no desenvolvimento incerto de uma invengcdo — cujos resultados
financeiros, no mais das vezes, sdao também imprevisiveis —, atracdo e
manutencdo de mao-de-obra cientifica e tecnicamente qualificada (cada vez
mais escassa no Brasil) para conduzir a pesquisa, disposicado em aguardar longo
periodo para ver o direito reconhecido — que compreende o lapso temporal que

se inicia com o deposito do pedido patente e termina com a concessao da carta-



243

patente e publicacdo da concessao pela imprensa oficial (no caso brasileiro, a
Revista da Propriedade Industrial — RPI) — e, apds a introduc¢do da invengéo do
mercado, correr o risco de ter o direito de exclusiva violado e disposicéo para o
dispéndio de recursos financeiros com vista a fazer valer o direito de exclusiva
em caso de violacdo, sobretudo em ambientes politicamente impactados, nos
quais, paradoxalmente, a seguranca juridica pode nao ser o bem juridico

primordial na aplicagao da lei pelo Poder Judiciario.

Disso decorre que, no mais das vezes, direitos de propriedade industrial
decorrem inexoravelmente da maior eficiéncia do agente econémico que a titula
e, nesse passo, resultam naturalmente numa vantagem competitiva em relagao
aos concorrentes. Obviamente, como ja repisado, ndo & correto afirmar que
direitos de propriedade industrial necessariamente concedem poder de mercado
ao titular,?'® mas nos casos em que isso eventualmente venha a ocorrer, a nio
ser que tais direitos padegcam de nulidade por ter sido concedidos ao arrepio da
lei (por exemplo, na hipdtese de concessdao de uma patente cujo objeto nao
preenche algum requisito de patenteabilidade, configura mera descoberta ou,
por alguma outra razdo, nao é considerado invencdo para fins de

patenteabilidade®’® ou, ainda, corresponde a matéria considerada n&o

218 Produto patenteado ou fabricado de acordo com processo patenteado pode ter um sem-
numero de produtos substitutos e que com ele concorrem diretamente sem infragcdo da patente
respectiva.

#19 No caso brasileiro, o artigo 10 da Lei n°©9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade
Industrial Brasileira — LPI) prevé que nao se considera invengao para fins de protecéo pela via
patentéaria: “I — descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos; Il — concepcoes
puramente abstratas; Il — esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagdo; IV — as obras literarias,
arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagédo estética; V — programas de computador
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patenteavel por lei**)

ou comprovadamente concedidos mediante fraude, é licito
afirmar que a dominancia resulta de processo natural, fundado na maior
eficiéncia de agente econbmico em relacdo aos concorrentes e, por

consequéncia, nao deve caracterizar exercicio de posicao dominante.

4.2.5 Principio numerus clausus

7

A locucdo em latim numerus clausus (no vernaculo, “numero fechado”) é
empregada para exprimir que a enunciagdo é enumerativa, ndo exemplificativa
e, assim, ndo admite acréscimo. Aplicada ao direito da propriedade industrial,

quer dizer que tais direitos sao estritamente definidos pela lei, em namero e tipo.

Segundo o jurisconsulto italiano Gustavo Ghidini, a aplicagdo do principio em

questao a propriedade industrial deve-se ao fato de que tais direitos:

em si; VI — apresentagao de informagdes; VIl — regras de jogo; VIII — técnicas e métodos
operatorios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndéstico, para aplicagdo no
corpo humano ou animal; e IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive 0 genoma ou germoplasma de
ualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.

2% No ordenamento juridico patrio, o artigo 18 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de
Propriedade Industrial Brasileira — LPI) estabelece que “ndo sédo patenteaveis: | — o que for
contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a ordem e a saude publica; Il — as
substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificagcdo de suas propriedade fisico-quimicas e 0s respectivos processos de obtengao ou
modificag@o, quando resultantes da transformagéo do nucleo atdmico; e Ill — o todo ou parte dos
seres vivos, exceto 0os microorganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de
patenteabilidade — novidades, atividade inventiva e aplicagdo industrial — previstos no art. 8° e
que nao sejam mera descoberta. Paragrafo Unico. Para os fins desta Lei, microorganismos
transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem,
mediante intervengcdo humana direta em sua composicdo genética, uma caracteristica
normalmente ndo alcangavel pela espécie em condigbes naturais”.
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concedem poderes que restringem a concorréncia e, portanto, devem
ser consideradas excegbes ao direito constitucional de liberdade
econbmica. Desnecessario dizer que reconhecer a aplicagdo deste
principio ndo impede a extenséo pela Lei — e somente pela Lei, ndo
pela interpretagdo — do nucleo dos direitos de propriedade industrial
para além daqueles atualmente protegidos.z21

Em outras palavras, nada impede que a Lei estabeleca novas espécies de
propriedade industrial além daquelas atualmente previstas, tais como marcas,
patentes, desenhos industriais, indicacbes geograficas, cultivares, know-how,
segredos de negdcio, segredos de industria, protecao de dados, sinais distintivos
nao registrados e outros resultados inventivos dos agentes econdmicos.
Exemplo claro disso € a introdugdo no ordenamento juridico brasileiro dos assim

chamados “direitos exclusivos de comercializagdo” por meio do Acordo TRIPs.

Os direitos exclusivos de comercializagado — instituto juridico até entao inédito no
ordenamento juridico brasileiro — estdo previstos no artigo 70.9 do Acordo TRIPS
e aplicam-se ao segmento tecnolégico agroquimico e farmacéutico. Consoante o
referido dispositivo, seriam concedidos direitos exclusivos de comercializagao a
determinado agente econémico quando este tivesse depositado um pedido de
patente por meio do assim chamado mailbox system (no Brasil, tal periodo
compreende de 1°de janeiro de 1995 — data de entrada em vigor do acordo no
pais — 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 autorizagdo governamental para comercializacédo do

221 GHIDINI, G. Op. cit. 2010. p. 17.
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produto protegido pela patente ou, como é possivel inferir, do produto
diretamente obtido pelo processo coberto pela patente, no Estado-membro onde

esta ja tiver sido concedida.

A despeito da discussdao acerca da aplicagcdo dos direitos exclusivos de
comercializacao (se definitiva ou proviséria), fato € que este instituto juridico fora
sistematicamente internalizado pelo ordenamento juridico brasileiro???, inclusive
por meio do artigo 14 da Lei n° 10.603, de 17 de dezembro de 2002 — que
dispde sobre a protecao de informagao nao divulgada submetida para aprovacéao

de comercializagéo de produtos —, que a eles se referem expressamente.?*

Naturalmente, o principio numerus clausus nao se refere — nem poderia — a
limitacdo do objeto material dos direitos de propriedade industrial, ja que o
proprio Acordo TRIPs proibe expressamente a exclusdo de acesso de qualquer

segmento tecnoldgico a propriedade industrial.??*

Ainda sob a doutrina de Ghidini, o principio em espeque exige que se tenha
cuidado para que nenhuma funcao tipica da propriedade industrial seja

erroneamente atribuida a outras areas do direito, em especial as regras contra a

222 EALCONE, Bruno. Direitos exclusivos de comercializagéo. Informativo Dannemann Siemsen.

ne 09. 2005. Disponivel em
<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200506_1&pos=5.98&Ing=pt>
. Acesso em 30.8.2011.

23 «Art. 14. Esta Lei nao exclui os direitos exclusivos de comercializagdo de produtos
farmacéuticos e produtos quimicos para a agricultura, estabelecidos em acordos ou tratados
internacionais em vigor no Brasil”.

224 «Art. 27.1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 1 e 2 abaixo, qualquer invencdo, de
produto ou processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que seja nova,
envolva um passo industrial e seja passivel de aplicagédo industrial”.
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concorréncia desleal. Refere-se, o autor em questdo, a interpretacées que
indevidamente revestem tais regras de uma fungdo “crypto-patentaria”,

extrapolando a prépria esfera de aplicagao®®.

Em ultima instancia, extrai-se do pensamento do jurista italiano que, segundo o
principio numerus clausus, cabe a lei criar institutos juridicos de propriedade
industrial e é defeso ao aplicador do direito fazé-lo por interpretacao. Aplicando o
principio numerus clausus do direito da propriedade industrial ao direito da
concorréncia, tem-se que o agente econdmico que, ao exercer determinado
direito de propriedade industrial, excede-o em numero ou tipo iria de encontro a
ordem econdmica. Esse principio parece estar intimamente ligado com o que
Denis Borges Barbosa denomina “principio da especificidade de protegdes”.

Consoante este autor:

a Carta de 1988 prové uma solugédo de equilibrio para cada falha de
mercado especifica: direitos de exclusiva temporarios (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 apropriacdo, em
outros casos (marcas).

E, em relacdo ao principio da especificidade de protecdes, conclui que:

tal principio poderia ser assim expresso: cada direito de propriedade
intelectual tera a protecdo adequada a seu desenho constitucional e ao
equilibrio ponderado dos interesses aplicaveis, respeitada a regra de
que s pode apropriar 0 que nio esta no dominio comum?®’.

Embora se evitem, para o fim perseguido neste estudo, identificar corolarios

especificos extraidos da construcdo local acerca do sistema de propriedade

225 GHIDINI, Gustavo. Op. cit. 17.
226 BARBOSA, D.B. Op. cot. b. 53.
27 1dem.
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industrial mas, ao contrario, buscar-se identificar a esséncia da propriedade
industrial enquanto area da ciéncia juridica, concorda-se com o entendimento
acima no sentido de que a ciéncia do direito se preocupou, de fato, em atribuir
prazo e escopo de protecao especificos para cada um dos institutos juridicos da
propriedade industrial. Nesse sentido, aplicar o atributo da temporariedade a
protecdo das marcas constituiria uma verdadeira aberracao juridica, vez que o
agente econdémico que investisse no desenvolvimento, construgdo e promocao
de uma marca seria obrigado a vé-la cair em dominio publico sem nenhuma

remuneracgao correspondente.

Da mesma forma, estabelecer uma protecao ad eternum as patentes violaria um
dos principais fundamentos do sistema de patentes, qual seja, a relagao de troca
entre o inventor e a sociedade, por meio da qual aquele revela a invengao, que,
apds o periodo de exclusividade, passa para o estado da técnica e assim lhe
garante direito temporario de exclusividade para futura exploragdo econdémica
por quaisquer interessados. Tal principio 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 classica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e que
possa servir de tipo de fabricagdo industrial.?®

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 protecdo garantida apds longo exame de mérito para
todos os casos, em todos os mercados. Por isso, com base no principio da
especificidade de protecdes, identificou a ciéncia do direito uma forma de
protecao e concessao do direito que efetivamente corrigisse a falha de mercado

para a qual o instituto juridico do registro de desenho industrial foi concebido.

4.2.6 Principios da interpretacao pré-concorréncia e da proporcao restrita

do escopo de exclusividade ao objeto da invencao

O principio da interpretacdo pré-concorréncia € igualmente extraido da doutrina

de Ghidini,. Segundo o jurisconsulto italiano, o principio em destaque aplica-se:

ainda quando o texto legal em si permitir uma interpretacédo diferente.
Mais especificamente, enquanto sempre respeitando a fungao inerente
dos direitos de propriedade industrial (protegendo inovadores contra
free riding, ou a identidade e renome de empresas e produtos contra
alegacles 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 econdmica de terceiros, bem como a
estrutura competitiva de mercado. Foi de acordo com este principio
que, por exemplo, a Lei de Patentes foi interpretada na Europa de
forma a afastar a extensao do escopo da patente a todos os usos da
invencdo, mas limita-lo a certos campos técnicos que o inventor
especificamente reivindicou ao depositar o pedido de patente.?*®

Seria esta, pois, a forma de harmonizar a propriedade industrial e a livre
concorréncia, preservando-se, ainda, a finalidade essencial da propriedade
industrial, que corresponde ao estimulo a pesquisa e cultura. Ainda, ao impedir a

extensdo indevida do escopo de protecédo do direito de propriedade industrial, o

229 GHIDINI, Gustavo. Op. cit. p. 18.
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principio em testilha estaria a preservar o incentivo a inovagéo, vez que agentes
econdmicos penalizados por uma extensao indevida da propriedade industrial de
terceiros teriam pouco ou nenhum incentivo para a arriscada atividade de
conduzir pesquisas e introduzir melhorias em tecnologias ja patenteadas por
terceiros. Nesse mesmo sentido, o agente econdmico titular da tecnologia
protegida, beneficiada pela protecdo excessiva, também nao teria estimulo para

continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento cientifico.

Embora se deva reconhecer a coeréncia do pensamento acima, sobretudo no
que se refere a falta de estimulo a continuidade do investimento em inovacao em
caso de extensédo indevida do escopo de protecdo, a aplicagdo do principio em
questao deve se dar com cautela para que o resultado ndo seja exatamente o
contrario daquele pretendido, qual seja, a promogdo da pesquisa cientifica e

desenvolvimento tecnologico.

O principio da proporgéo restrita do escopo de exclusividade ao objetivo da
invencao parece decorrer logicamente do principio da interpretacdo proé-
concorréncia ou, ao menos, estar com ele intrinsecamente relacionado. Ainda a
luz da formulagao teérica de Ghidini?®; o alcance da exclusividade decorrente de
um direito de propriedade industrial deve ser definido de acordo com o pretenso
objetivo da invencao. O objetivo da invencao, por sua vez, é identificado por
meio das reivindicagdes, ou seja, as solugdes técnicas que a invencao pretende

oferecer.

230 GHIDINI, Gustavo. Op. cit. p. 66.
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Na licdo deste jurisconsulto italiano, o:

significado material e sistémico dessa regra reside no fato de que ele
impede que o monopdlio patentario, ainda quando relacionado a um
produto, de estender indefinidamente ou, em qualquer caso, a usos ou
aplicagbes  industriais que ndo foram  vislumbradas, e
consequentemente, ndo foram descritas ou reivindicadas, com
precisao, pelo inventor.?*’

Como consequéncia pratica do principio em questao, tem-se que, em havendo:

extrapolacdo do escopo de protecdo, ndo tendo o privilégio sido
outorgado para a exploragao do bem (ou servigo) secundario, seja ou
nao protegido por um outro direito de propriedade intelectual,
comprovados os efeitos anticompetitivos (ou, ao menos, a
potencialidade de sua geragdo) e na auséncia de justificativas
suficientes para essa exploragdo casada, ndo ha previsao legal que
autorize a extrapolagdo dos direitos inerentes a propriedade
intelectual.®*

Encerra-se o raciocinio acima com o ensinamento classico, a respeito, de John

Maurice Clark, para quem:

as patentes poderdao ser usadas de modo a ampliar as limitagbes da
concorréncia além da coisa patenteada, ocasido em que se torna
aplicavel a legislagédo antitruste. Realmente, no mundo comercial
moderno, parece ao autor ser inerente a natureza da patente que a
fronteira delimitando meios permissiveis de utiliza-la requeira um
julgamento judicial, a fim de determina-la e limitd-la como tipo e
propriedade privada. (...) Evidencia-se, de quanto fica exposto, que as
patentes, como formas de propriedade, estdo sujeitas a grande e
caracteristico conjunto de limitagoes.”*

231

Idem.

2% RIBAS, Guilherme Faveo Corvo. Direito antitruste e propriedade intelectual: uma abordagem
sob a 6tica das vendas casadas. Sao Paulo: Singular, 2011, p. 41.

23 CLARK, John Maurice. A concorréncia como processo dindmico. Rio de Janeiro: Forense,
1963. Trad. Ruy Jungmann, p. 215.
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4.2.7 Propriedade industrial e os principios consumeristas

As relacbes entre direito da propriedade industrial e a defesa do consumidor séo
tdo evidentes que, no caso brasileiro, o proprio Cédigo de Defesa do
Consumidor (CDC) estabelece a protecdo da propriedade industrial como
principio que rege a Politica Nacional das Relacdes de Consumo.?** Andou mal
o legislador brasileiro ao nao incluir igualmente a protecdo ao consumidor no
artigo 2° da Lei n?. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).%*® A falacia legislativa,
contudo, ndo descaracteriza o principio da defesa do consumidor como corolario
aplicavel ao direito da propriedade industrial.

A doutrina brasileira é escassa, para ndo dizer nula, a respeito do tema. A
construcdo tedrica a seguir aduzida nao se encontra, destarte, exposta nesses
termos em qualquer referéncia bibliografica. 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 relagdo ao

fornecedor e o principio da informacao que rege o direito do consumidor.

24 Consoante o artigo 49, inciso VI, da Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de

Defesa do Consumidor — CDC) reza que: “A Politica Nacional das Relagées de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade,
saude e seguranga, a protecao de seus interesses econémicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparéncia e harmonia das relagées de consumo, atendidos os seguintes
principios: coibicdo e repressdo eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorréncia desleal e utilizagao indevida de inventos e criagdes industriais
das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos aos
consumidores”.

2 «art, 20 A protecao dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, efetua-se mediante: | — concessao
de patentes de invencdo e de modelo de utilidade; Il — concessao de registro de desenho
industrial; Il — concesséao de registro de marca; IV — represséo as falsas indicagcdes geograficas;
e V — repressao a concorréncia desleal”.
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A questdo da vulnerabilidade, hipossuficiéncia ou subordinagdo do consumidor
vem a tona especialmente no que tange a problemética relativa a configuracao
da pessoa juridica como consumidora. Embora o préprio CDC contemple
expressamente a possibilidade de configuragdo da pessoa juridica como
consumidora,®® a lei consumerista ndo se presta a revogar o Cédigo Civil e

outros diplomas legais aplicaveis:

no que diz respeito a relagdes juridicas entre partes iguais, do ponto de
vista econémico. Uma grande empresa oligopolista ndo pode valer-se
do Cédigo de Defesa do Consumidor da mesma forma que um
microempresario. Este critério, cuja explicitacdo na lei é insuficiente &,
no entanto, o Unico que da sentido a todo o texto. Sem ele, teriamos
um sem sentido juridico.*’

Na licao de Claudia Lima Marques, em oposicao a corrente maximalista — a qual
sustenta a aplicacao da legislacdo de defesa do consumidor ao maior numero de
relagbes juridicas possivel —, a corrente finalista, pioneira do consumerismo,
advoga que a “tutela sO existe porque o consumidor € parte vulneravel nas
relagdes contratuais no mercado (...). Logo, convém delimitar claramente quem

merece esta tutela e quem nio a necessita, que, é consumidor e quem n&o &”.2%®

Para José Geraldo Brito Filomeno:

26 «Art. 2° da Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990: Consumidor é toda pessoa fisica ou
£uridica que adquire ou utiliza produto ou servico como destinatario final”. (grifei)

% LOPES, José Reinaldo de Lima. Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do
consumidor. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 78-79. Apud FILOMENO, José Geraldo
Brito. Manual dos direitos do consumidor. 5. Ed. Sdo Paulo: Atlas, 2001, p. 35.

2% MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Cédigo de Defesa do Consumidor: 0 novo regime das
relagdes contratuais, 2. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 36. Apud FILOMENO,
J.G.B., 2001, p. 35.
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o critério do Cdbdigo brasileiro discrepa da propria filosofia
consumerista, ao colocar a pessoa juridica como também consumidora
de produtos e servigos. E isto exatamente pela simples razao de que o
consumidor, geralmente vulneravel enquanto pessoa fisica, defronta-se
com o poder econdmico dos fornecedores em geral, o que nao ocorrer
com esses que, bem ou mal, grandes ou pequenos, detém maior
informagcdo e meios de defender-se uns contra os outros, quando
houver impasses e conflitos de interesses.?*

No mesmo sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justica,

conforme trecho extraido do seguinte aresto:

Uma pessoa juridica de vulto que explore a prestacao de servigos de
transporte tem condi¢des de reger seus negoécios com os fornecedores
de caminhfées pelas regras do Cédigo Civi. Ja o pequeno
caminhoneiro, que dirige o Unico caminhdo para prestar servicos que
lhe possibilitarao sua mantenca e a da familia, deve ter uma protegéo
especial, aquela proporcionada pelo Codigo de Defesa do
Consumidor.?*°

Ante o exposto, a vulnerabilidade, enquanto conceito juridico que fundamenta o
consumerismo, de um lado, aplica-se também nas relacdes entre os titulares de
direitos de propriedade industrial (enquanto fornecedores) e o publico
consumidor e, de outro, exclui os agentes econémicos que adquirem produtos
protegidos por direitos de propriedade industrial para incrementar a propria
atividade econ6mica (consumidores profissionais) da aplicacdo da legislacao
consumerista, especificamente nas relacdes juridicas nas quais nao esteja
configurada a vulnerabilidade técnica, juridica ou econébmica de uma parte em
relacéo a outra, vez que a vulnerabilidade decorre do principio constitucional da

igualdade proporcional.

2% EILOMENO, 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 questdo que se pde diz respeito ao impacto da propriedade
industrial na vulnerabilidade do consumidor do objeto da protecédo. A concluséo
automatica de que a vulnerabilidade do consumidor é potencialmente agravada
pela propriedade industrial porque tende a aumentar o preco pago pelo
consumidor pelo objeto da protecdo parece ser excessivamente simplista e

precipitada.

A um, porque a propriedade industrial ndo necessariamente enseja o aumento
de precos. O mercado pode ser regulado, o fornecedor pode nao ter incentivos
para 0 aumento de pregos especialmente nos casos em que o direito de
propriedade industrial ndo confere monopdlio, na acepgédo econémica, ao titular
ou simplesmente porque, por outras razdes (tais como caracteristicas do
mercado, agente econdémico em questdo, produto protegido ou publico
consumidor ao qual se destina), o preco do produto independe completamente
da existéncia ou ndao de um direito de propriedade industrial. A dois, porque,
assim como nao o é o direito da concorréncia, o direito do consumidor ndo de
reduz a mero mecanismo barateador de precos. A trés, porque a propriedade
industrial proporciona ao consumidor a obtencdo de novas solugdes
tecnologicas. Em outras palavras, o consumidor € também destinatario e
beneficiario das eficiéncias do direito da propriedade industrial. Propde-se, pois,

uma analise casuistica para essa avaliagao.
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O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor impde a aplicacdo de outro
corolario do direito consumerista para protecao: o principio da informagcao. Na
licao de Jose Carlos Maldonado de Carvalho, “a informagdo, como um dos
principios norteadores das relagbes de consumo, tem como principal
fundamento a educacgao e a harmonia de fornecedores e consumidores, quanto

a seus direitos e deveres, com vistas a melhoria do mercado de consumo™*'.

O principio da informacdo oriundo do direito do consumidor aplica-se
extensivamente ao direito da propriedade industrial, mormente no que tange a
repressdo da concorréncia desleal. Diferentemente de sua acepgéo a luz do
direito do consumidor — da qual decorre a obrigacdo do fornecedor em prestar
informagbes completas, claras e precisas ao consumidor em relagdo ao produto
ou servico a ser vendido ou prestado —, sua aplicagdo no campo da propriedade
industrial, embora tenha como objetivo tutelar o concorrente, beneficia

diretamente o préprio consumidor.

Ao tipificar como crime de concorréncia desleal condutas como a divulgacao de
falsa informacdo em detrimento de concorrente, utilizagdo ou imitagdo de
expressao ou sinal de propaganda alheio, uso indevido de nome empresarial,
titulo de estabelecimento ou insignia alheia; autoatribuicdo, como meio de
propaganda, de recompensa ou distincdo que ndo obteve e, especialmente, a

venda de produto, declarando ser objeto de patente depositada ou concedida,

21 CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos doutrinarios e
visdo 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 protecdo do concorrente, o direito da
propriedade industrial aplica, por via obliqua, o principio da informacao que lhe é

emprestado pelo direito do consumidor.

Note-se que, embora oriundas do direito da propriedade industrial, todas essas
normas proibitivas tém como objetivo evitar a divulgacao de informacao falsa ao
consumidor, gerando vantagem competitiva indevida ao concorrente infrator. Tal
relacdo, fulcrada no direito do consumidor, revela com ainda mais nitidez a
unicidade organica da ciéncia juridica e a acepc¢ao da propriedade industrial
como instrumento de concorréncia, concepgao esta que se defende vivamente

no presente estudo.

O principio da vulnerabilidade, portanto, encontra-se intimamente relacionado ao
direito da propriedade industrial, tanto em razao de possivel impacto, negativo
ou positivo, na condicdo hipossuficiente do consumidor em relacdo ao
fornecedor titular do direito, quanto pela exclusao da aplicacdo dos institutos
juridicos do direito do consumidor, por exemplo, a uma relacado juridica
contratual de licenciamento de exploracdo de direitos de propriedade industrial,

vez que inexiste a disparidade que o principio visa nivelar.
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Da mesma forma, o principio da informagéo, aplicado ao direito da propriedade
industrial, tutela o concorrente e, indiretamente, garante ao consumidor a
acuracia da informacéao prestada sobre o fornecedor e a origem do produto.

Inegéavel, portanto, que, mais do que informar a Politica Nacional de Relag¢des de
Consumo e o microssistema do direito do consumidor,?*? a interpretacdo dos

institutos juridicos da propriedade industrial ndo pode deles prescindir.

4.3 PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO DA CONCORRENCIA

Novamente, conforme j& destacado no introito do presente estudo, para a
identificacdo de principios do direito antitruste, com base no estudo das
experiéncias estrangeira e brasileira que serviu de campo preparatério para a
presente andlise principiolégica, adotar-se-4& o método dedutivo, conforme

raciocinio légico a seguir descrito:

Premissa As normas imediatamente finalisticas verificadas nas familias juridicas de

maior common law e de tradicdo romano-germanica no campo do direito da
concorréncia constituem principios do direito antitruste

Premissa A norma imediatamente finalistica A foi identificada no campo do direito da

menor concorréncia nas familias juridicas de common law e de tradicdo romano-
germanica.

Concluséo A norma imediatamente finalistica A € um principio do direito antitruste

Quadro 2 — Método deduttivo

22 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano; SERRANO, Yolanda Alvez Pinto. Cédigo de Defesa do
Consumidor interpretado: doutrina e jurisprudéncia. 52. Ed. Sdo Paulo: Verbatim, 2011.
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4.3.1 Possibilidade cientifica de definicao de principios gerais do direito da

concorréncia

Ja se afirmou que o debate acerca das relagdes entre direito da propriedade
industrial e direito da concorréncia no Brasil da-se, no mais das vezes, de
maneira superficial e marcada por discursos meramente ideologicos, sem

respaldo técnico.

Esta percepcao motivou a intencdo de produzir uma obra que alcancasse o
amago dessas duas searas do direito; e assim, nesse plano, entre seus valores,
fundamentos e caracteristicas enddgenas, identificar afinidades e divergéncias
entre elas e, por meio da aplicacdo da teoria de Robert Alexy, para as

divergéncias, propor uma soluc¢ao técnica e efetiva para equalizar o problema.

Aqui ndo se estd, pois, tratando de principios e fundamentos especificos do
direito da concorréncia a luz da legislacdo brasileira por razées de ordem varia.
Se o que se esta buscando é a esséncia, nao faria sentido reduzir a explanacao

a letra da lei local, pois o objetivo principal estaria perdido.

Por outro lado, trata-se de uma verdade inafastavel que cada ordenamento
juridico, ao espelhar a realidade social, politica, econémica, histérica e cultural
de um povo, possui 0s proprios principios, que podem variar, em algum grau, em

relacdo a outros ordenamentos juridicos. A pergunta que se pde, destarte, é se
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seria correto compilar, de modo cientifico, os principios gerais que fundamentam
o direito da concorréncia enquanto campo do saber juridico, em que pesem as
variacbes normativas que podem ocorrer em cada ordenamento juridico.
Entende-se que a resposta seja positiva ao fazer coro ao ensinamento de

Giorgio Bernini, segundo o qual:

a lei € um documento programatico que incorpora principios basicos e,
mais do que em qualquer outro campo, em relagdo ao direito antitruste
se pode falar em législation par principes, ou seja, de um corpo de
normas que contém escolhas de valor e proibicdes de ordem geral.?*®

Senao, vejamos. Paula Forgioni preleciona que o ponto nevralgico do direito da
concorréncia consiste em determinar qual o objetivo que deve ser perseguido
pela legislacdo de defesa da concorréncia e que tipo de concorréncia. Em que
pese isso, entende nao ser possivel estabelecer um uUnico objetivo como sendo
comum a toda e qualquer norma antitruste, independentemente do contexto em
qgue se insere e dos conflitos de interesse existentes. Para a jurista, a legislagéao
de defesa da concorréncia “é instrumental a uma determinada politica
econdmica, possuindo, por consequéncia, objetivos bem proprios, diversos

daqueles das demais leis antitruste”®**.

Como exemplo, a autora cita a discrepancia dos objetivos perseguidos pelo
Tratado da Comunidade Europeia — que regula acordos entre empresas e

exercicio de posicdo 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.

2% FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 32. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p. 166.



261

concorréncia. Nesse sentido, os objetivos do Tratado da Comunidade Europeia
seriam promover um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentavel das
atividades econdmicas, elevado nivel de emprego e protecdo social, igualdade
entre homens e mulheres, crescimento sustentavel e nao inflacionista, alto grau
de competitividade e de convergéncia das economias dos Estados-membros,
entre outros. Por sua vez, o objetivo da lei antitruste local seria “assegurar a

todos uma existéncia digna, conforme os ditames da justiga social’.

Nao se esta aqui a adotar entendimento divergente do manifestado acima. Ao
contrario, encampa-se-0. Os objetivos perquiridos pelas normas juridicas nos
diversos ordenamentos juridicos, de fato, podem variar de acordo com as
condi¢des sociais, politicas, econémicas e culturais de cada jurisdicdo e
momento histérico respectivo. Acredita-se, contudo, que o fato de o Tratado da
Comunidade Europeia nao repetir literalmente a diccdo da lei patria no que se
refere aos objetivos das normas antitruste ndo torne impossivel que, no plano
cientifico, sejam estabelecidos principios gerais do direito da concorréncia
enquanto area do conhecimento juridico. Isso porque os objetivos descritos pela
legislagdo europeia ndo parecem divergentes daqueles estabelecidos pela lei
brasileira e também porque aqui nao se esta tratando de objetivos, mas de
principios que, embora se assemelhem sobretudo no conteudo finalistico, nao se

confundem.



262

No plano teorico, objetivos sdo as metas a que as normas visam atender e estao
teleologicamente direcionados para o futuro. Principios, ao contrario, atuam
sobre outras normas de forma direta ou indireta e sao importantes para a
compreensdao do sentido das regras e até mesmo outros principios ou
sobreprincipios. Além disso, principios exercem funcdes que obviamente objetos
nao tém, como, por exemplo, entre outras, fungao integrativa (justificam integrar
elementos nao previstos em regras), funcao definitoria (especificam o alcance do
principio axiologicamente superior), funcao interpretativa (servem para restringir
ou ampliar o sentido de outras normas), fungao bloqueadora (afastam elementos
nao compativeis) e fungdo rearticuladora (promovem a interacdo entre

elementos compativeis).?*

Vale notar que a prépria Paula Forgioni reconhece tal diferenca ao expressar
que, “mais que objetivos, estamos falando de relagdo entre instrumentos e
objetivos possiveis. E, acima de tudo, estamos tratando com principios.”?*°
Todavia, ndo se prestara rigor desnecessario e excessivo a tais classificagdes a
ponto de prejudicar a utilidade deste estudo. A intengcdo € manter o nivel
cientifico na busca pela esséncia, baseando-se em premissas acuradas. Em
linhas gerais, serao consideradas principios do direito da propriedade industrial e
do direito da concorréncia aquelas normas com conteldo imediatamente

finalistico e axiologico que atuam na interpretacdo e aplicacdo de outras normas

dentro do sistema.

245 AVILA, H. Op. cit., 2010, p. 98.
2% FORGIONI, P. Op. cit. p. 165.



263

4.3.2 Escola de Harvard e Escola de Chicago

A determinagao do escopo das leis de defesa da concorréncia se divide em duas
grandes doutrinas: a Escola de Harvard e a Escola de Chicago.?*” Embora tais
teorias sejam classicas e aqui nao se procurem simplesmente repisar
argumentos conhecidos, inspirados em realidade fatica ultrapassada, mas
buscar novas reflexdes e fazer novos questionamentos tendo em vista a novel
conjuntura brasileira e internacional, fato € que nenhum estudo que pretenda
adentrar os meandros do direito da concorréncia pode deixar de discorrer sobre

esse debate.?*®

A Escola de Harvard, também chamada ‘tradicionalista” ou “estruturalista”,
sustenta que a defesa da concorréncia constitui 0 bem juridico 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 aceitacdao apenas
moderada no sistema europeu, essa corrente defende que, se a concorréncia
continua eficiente a despeito das imperfeicoes de mercado, € porque a
persisténcia de tais imperfeicbes nao impede que seja atingida uma

concorréncia viavel, ou workable competition. Tal linha de pensamento vé na

247 FRANCESCHINI, José Ignacio Gonzaga. Introdugdo ao direito da concorréncia. Sao Paulo:
Malheiros, 1996, p. 11.
2% FORGIONI, P. Op. cit., p. 165.
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exacerbacdo do pluralismo igualitario o bem maior, ideologia que pode ser
resumida por meio da conhecida expressao “small is beautiful”. Nesse sentido, a
Escola de Harvard entende que deve ser evitada a concentragdo excessiva entre
agentes econémicos, o que pode prejudicar o fluxo das relacées econébmicas. Na
busca pelo modelo de concorréncia viavel, tendo na concorréncia um bem em si

mesmo, o objetivo € a manutencdo ou incremento do numero de agentes

econdmicos nos diversos mercados relevantes.

O direito da concorréncia teria, pois, a finalidade precipua de coibir condutas
abusivas e preservar a multiplicidade de agentes econé6micos como instrumento

de protecédo dos consumidores contra a pratica de pre¢os supracompetitivos.

Em oposicdo a essa doutrina, nos anos 1950 comecga 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 o0 apice ao ser levada ao poder naquele pais durante o
governo de Ronald Reagan.?*® Segundo a doutrina, o direito da concorréncia
ocupa-se primordialmente da eficiéncia econémica ou, em outras palavras,
condutas apenas podem ser consideradas como infratoras da ordem econdémica
ao contrariar esse paradigma. Ao trazer a questao da eficiéncia alocativa do
mercado, a Escola de Chicago agrega a andlise econdmica ao direito antitruste.
O fundamento do direito seria, na verdade, a prépria economia, minimizando-se

a complexidade do fendmeno juridico.

2% FORGIONI, P. Op. cit., p. 171.
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Nesse passo, as principais figuras juridicas do direito da concorréncia passaram
a ser pensadas a luz da eficiéncia alocativa de mercado, entre elas, a
concentracao entre agentes econdmicos. Com isso, a multiplicidade de agentes
econdmicos passou a nao ser mais vista como o estado ideal da realidade social
ou algo a ser buscado a qualquer preco. Ao contrario, a concentracao
econdmica passou a ser vista como, em principio, geradora de eficiéncia, salvo
se resultar na reducdo da producdo, ocasionando, portanto, o aumento de

preco.?°

Ademais, a Escola de Chicago transferiu a titularidade do bem juridico maior
protegido pelo direito antitruste da concorréncia em si mesma para o
consumidor. Essa doutrina, baseada na analise econémica e em busca de
eficiéncias alocativas, baseia-se na tecnicidade que deve pautar as decisbes das
autoridades de defesa da concorréncia, livre de eventuais pressdes politicas e
conflitos de interesses. Nesse tocante, Paula Forgioni destaca que tal
argumento, alegadamente baseado na l6gica do economicismo, tem sido objeto
de criticas, sob o entendimento de que “toda técnica implementa uma opgao

politica”.?*’

Tal questédo indubitavelmente demandaria um estudo tedrico apartado, mas, em
linhas gerais, num Estado Democratico de Direito, em que se busca a seguranca

juridica, embora se admita que toda técnica decorra primariamente de uma

20 ERANCESCHINI, J.I.G., p. 12.
%1 FORGIONI, P. Op cit., p. 177.
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opcao politica (no caso em tela, a politica juridica da concorréncia) — ou que o
sistema juridico, de uma ou outra forma, provoque o sistema juridico a atuar
numa ou noutra direcdo —, uma vez feita a escolha politica, deve a técnica ser
aplicada imparcialmente a todos os casos que se apresentem em idéntica
situacdo. Em outros termos, o que ndo se pode aceitar aqui € que a autoridade
antitruste dispense tratamento diverso a casos idénticos, despreze a técnica
antitruste ou simplesmente atue na defesa de interesses atécnicos nao
expressamente revelados, até para que sejam claramente sopesados. Nesse
caso, de nada valeria a técnica, bastaria a mera aplicacdo das diretrizes

politicas, cujo efeito obviamente resultaria desastroso.

José Inacio Gonzaga Franceschini faz referéncia a uma terceira teoria, mais
difundida na América Latina e, em especial, no Brasil e Argentina, que vé a
atuacdo das autoridades de defesa da concorréncia intrinsecamente ligada a
politica econémica do Estado. Nesse modelo, a intervengao estatal no dominio
econdbmico € profunda, e o direito da concorréncia transmuta-se em mero

instrumento de politica econémica.

Obviamente, expor em maior detalhe os pensamentos que embasaram as
doutrinas explicitadas acima, confronta-los e destacar os aspectos positivos e
negativos demandaria igualmente estudo apartado que nado cabe no estreito
escopo deste trabalho, cujo objeto se volta as relagdes entre direito da

concorréncia e propriedade industrial. De qualquer forma, sabidamente correndo



267

0s riscos inerentes a simplificacdo, as teorias ora trazidas a colacdo trazem
grande contribuicdo ao presente estudo, pois que delas € possivel extrair, na
génese do direito antitruste, dois “mandamentos de otimizacdo”, na licido de
Robert Alexy, que devem ser aplicados na analise antitruste: a protecdo do

consumidor e a eficiéncia alocativa dos mercados.

4.3.3 Liberdade de iniciativa privada e livre concorréncia

A ordem econdmica adquiriu dimensao juridica a partir do momento em que as
Constituicbes passaram a sobre elas dispor de forma sistemética. O primeiro
ordenamento juridico a constitucionalizar a ordem econémica foi o mexicano,
com a Constituicdo de 1917. No Brasil, o tratamento constitucional da ordem
econdmica deu-se, pela primeira vez, na Constituicao de 1934, por influéncia da
Constituicado alema de Weimar, de 1919, que, embora nao tratasse
exaustivamente da matéria, estabelecia regras formalmente constitucionais que
definiam questées fundamentais da organizacao juridica da economia.?*? Para o
constitucionalista José Afonso da Silva, a ordem econémica consubstanciada na
Lei Maior brasileira revela-se uma forma econdémica capitalista completamente

apoiada na apropriacéo privada dos meios de producao e na iniciativa privada e

2 FERREIRA FILHO, M.G. Op. cit., 1996, p. 302.
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constitui “nada menos do que uma tentativa de pér ordem na vida econémica e

social, de arrumar a desordem que provinha do liberalismo”.?®

A organizacdo econbmica propria do sistema capitalista, como economia
descentralizada baseada na iniciativa privada, caracteriza-se por ser uma
economia de mercado, constituido este por redes de troca entre centros de
producdo de oferta de fatores e de consumo ligados por uma solidariedade
funcional. Os agentes econ6micos sao as unidades econ6micas de producao
que garantem a ligacdo entre os mercados de bens e servicos (demanda de
consumo final) e os mercados de fatores de produgao (trabalho e capital). A
moeda € o denominador comum das experiéncias dos sujeitos econdmicos e a
intervengdo do Estado é minimizada. Obviamente, o Estado pode influenciar
essas liberdades por meio da implantagdo de uma politica financeira, mas aos
agentes econdmicos é permitido autodeterminar-se, pois a economia é apenas

orientada e nao dirigida pela atuacao estatal.

Manoel Gongalves Ferreira Filho relembra que “a economia descentralizada se
desenvolveu com a plena liberdade da iniciativa privada, a um tempo em que se
condenava qualquer intervengdo do Estado no dominio econémico”.?** Todavia,
sob a égide do capitalismo moderno, no Estado poés-liberal, claramente se

admitem como compativeis com o modelo de economia descentralizada a

28 QILVA, J.A. Op. cit., p. 786.
¢ FERREIRA FILHO, M.G. Op. cit., 1996, p. 305.
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intervencdo multifaria do Estado na economia nas hipéteses previstas em lei e

sua atuacao direta nos campos da producao e do consumo.

A liberdade de iniciativa, corolario basico do liberalismo econémico e “elemento
fundamental para o democratico desenvolvimento da estrutura econdmica”,?>®
contempla “a liberdade de industria e comércio, ou liberdade de empresa e a
liberdade de contrato”.?*® Na ordem constitucional patria, a liberdade de iniciativa
econdmica constitui um dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil®’ e,
juntamente com a valorizacao do trabalho humano, configura, também, um dos
esteios da ordem econdmica, consoante dispde o artigo 170, paragrafo unico, da
Lei Maior, que reza: “é assegurado a todos o livre exercicio de qualquer

atividade econdmica, independentemente de autorizagdo de érgdos publicos,

salvo nos casos previstos em lei”.

No contexto de uma ordem econdmica voltada para a realizacdo da justica
social, com vista a assegurar a todos existéncia digna, nos termos do artigo 170,
caput, da Constituicdo Federal, Modesto Carvalhosa leciona que a liberdade de

iniciativa econémica privada € relativa e corresponde a ‘“liberdade de

%5 BARBIERI FILHO, Carlos. Disciplina juridica da concorréncia — Abuso do poder econdmico.
Resenha Tributaria, 1984, p. 119/120 apud BASTOS, Celso Ribeiro Bastos; MARTINS, Ives
Gandra. Comentarios a Constituicdo do Brasil, vol. 7, Sao Paulo, Saraiva, 1990, p. 25.

28 QILVA, J.A. Op. cit., p. 793.

%7 «“Art. 12 A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissoltvel dos Estados e
Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como
fundamentos:

| — a soberania;

Il — a cidadania;

Il — a dignidade da pessoa humana;

IV — os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V — o pluralismo politico”.
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desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder publico e,
portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se

as limitagdes postas pelo mesmo”.2®

Por sua vez, a livre concorréncia, também essencial ao funcionamento do

sistema capitalista®®

, esta prevista no artigo 170, inciso IV, da Lei Maior como
manifestacdo da livre iniciativa; e, para assegura-la, a prépria Constituicao
Federal dispde, no artigo 173, § 4° que “a lei reprimira o abuso do poder
econdmico que vise a dominagao dos mercados, a eliminagdo da concorréncia e
ao aumento arbitrario dos lucros”. Note-se que a Constituicdo Federal reconhece
a existéncia de poder de mercado e ndo o condena por si s6, mas apenas a seu
exercicio abusivo. Na mesma direcdo € o ensinamento de Eros Roberto Grau,
para quem “o poder econdmico € ndo apenas um elemento da realidade, porém

um dado constitucionalmente institucionalizado”.?®°

Entende-se, portanto, que os principios da livre iniciativa e da livre concorréncia,
sendo o primeiro uma derivacdo do segundo, atuam em conjunto para 0 mesmo
objetivo, qual seja, tutelar o mercado e, especialmente, proteger a livre
concorréncia da concentracdo econdmica artificial ou obtida mediante abuso. A

respeito, José Afonso da Silva langa um interessante pensamento para reflexao:

28 gILVA, J.A. Op. cit., p. 794.

%9 BASTOS, C.R.; MARTINS, I.G. Comentdrios & Constituigio do Brasil. v. 7, Sdo Paulo,
Saraiva: 1990, p. 25.

%9 GRAU, Eros Roberto. A ordem econdémica na Constituicdo de 1988. 52. ed. S&o Paulo:
Malheiros, 2000, p. 234.
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a concorréncia nao é (ou nunca foi) o que se acreditava que ela era, a
época em que nasceram as legislagdes antitruste. As combinagées, as
posicées dominantes, as praticas restritivas, as concentragoes nao sao,
em si mesmas, fendmenos patolégicos, mas constituem, ao contrario,
uma realidade fundamental do novo Estado industrial — a ordem
privada econdmica.?’

No que se refere as relagcbes entre direito da concorréncia e propriedade
industrial, € notadamente interessante destacar a ideia de Modesto Carvalhosa
acerca da relatividade da liberdade da iniciativa econdmica privada, no sentido
de que tal liberdade ndao é absoluta e os agentes econbémicos devem
desempenhar a exploracdo da empresa de acordo com as “facilidades” e
“limitagdes” legais impostas pelo Estado. A nocdo de relatividade também é

encampada por Tércio Sampaio Ferraz Junior, para quem:

nao ha, pois, propriamente um sentido absoluto e ilimitado na livre
iniciativa, que por isso nao exclui a atividade normativa e reguladora do
Estado. Mas ha ilimitacdo no sentido de se principiar a atividade
econdmica, de espontaneidade humana na produgao de algo novo, de
comegar algo que ndo estava antes.”®

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
aplicaveis; de outro, “limita” a livre iniciativa, ou seja, extrai de todo o universo de
atuacdo possivel dos agentes econbémicos uma parcela a qual terceiros
desautorizados nao poderao explorar. Se colocada a questdo de outra forma, a

livre iniciativa € amplamente garantida, desde que limitada as excecoes legais,

%1 SILVA, J.A. Op. cit., p. 796.

%2 FERRAZ JUNIOR, 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 econémica
na Constituigdo de 1988, 52 ed., Sdo Paulo: Malheiros, 2000, p. 232.
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entre elas, o campo de atuagéo protegido pela propriedade industrial, ou, ainda,
€ assegurado o direito subjetivo de competir, desde que o objeto da competicao
nao seja protegido por um direito de propriedade industrial. Disso parecem
decorrer duas relevantes consequéncias a fim de que o fundamento que legitima
e compatibiliza perfeitamente o direito de propriedade industrial na ordem
econdmica seja preservado: de uma parte, a importancia de o direito de
propriedade industrial ser respeitado pelos agentes econdémicos e de ser
garantidos ao titular meios efetivos para exercé-los em caso de violacao; e, de
outra, a necessidade de que o titular ndo os obtenha mediante fraude, tampouco

os utilize, a fim de excluir terceiros, além de seu escopo de protecao.

4.3.4 Principio da eficiéncia econdémica

Como introdugao ao principio em referéncia, vale transcrever o entendimento de

José Marcelo Martins Proenga, para quem:

as leis de defesa da concorréncia partem do principio de que seu
objeto, a concorréncia, tende a maximizar o desempenho econémico
do mercado, tornando-o mais eficiente, com a producdo, a precos
reduzidos, de grandes quantidades e variedade de mercadorias aptas
para suprir a demanda dos consumidores, possibilitando, ainda, a eles,
a livre escolha.”®®

% PROENCA, J.M.M. Op. cit., 2001, p. 98.
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O principio da eficiéncia econdmica, aplicado ao direito antitruste sobretudo a luz
da Escola de Chicago, pretende resultar na maximizagdo da satisfacdo do
consumidor e dos lucros auferidos pelos agentes econbmicos, vez que o
mercado competitivo € o bem juridico tutelado pelas leis de defesa da
concorréncia. Em mercados competitivos, atinge-se a eficiéncia por meio da
alocacao eficiente de recursos e minimizagdo de custos. No exercicio da
exploragao da empresa, os agentes econdmicos buscam saciar as necessidades
dos consumidores, oferecendo bens e servicos de melhor qualidade a precos
mais acessiveis. O modelo de eficiéncia econémica perquirido pelo direito da
concorréncia é, pois, aquele caracterizado pela melhor utilizacdo de recursos
pela otica coletiva, vez que a eficiéncia individual buscada pelos agentes

econémicos se da, obviamente, no plano privado.

Na&o raro, o principio da eficiéncia econémica no direito da concorréncia € tratado
como intimamente relacionado a prote¢cdo do consumidor, no sentido de que sé
existe eficiéncia econémica quando os recursos sdo alocados de modo que
nenhuma outra realocacdo poderia ampliar o bem-estar de um consumidor sem

que, concomitantemente, reduzisse a satisfagdo de outro.

Do acima exposto, decorre que o principio da eficiéncia econémica visa conciliar
a maximizacao do lucro do agente econdmico com a maximizacao da satisfacao
do consumidor. Neste ponto, ndo se vislumbra, pois, nenhum conflito entre o

principio em testilha e a propriedade industrial, posto que esta proporciona tanto
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a maximizacdo dos lucros do agente econémico que eficientemente alocou
recursos em inovagao, quanto a maximizagao da satisfacdo dos consumidores,
que podem contar com uma solugdo técnica a um problema da vida nao

anteriormente disponivel.

Herbert Hovenkamp inicia o capitulo intitulado “O Conflito entre o antitruste e o
direito da propriedade industrial” extraido de sua obra The antitrust enterprise —

principle and execution afirmando que:

Antitruste € uma legislacdo concernente ao interesse publico cujo
proposito € promover a competicdo econdmica. As leis de defesa da
concorréncia 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 preocugado em promover altos niveis de produgao, inovagao e
precos baixos.”®*

No ordenamento juridico brasileiro, as eficiéncias econémicas reconhecidas pela
Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e integralmente encampadas pela Lei n°.
12.529, de 30 de novembro de 2011, sdo o aumento da produtividade, a
melhoria da qualidade de bens e servicos e o desenvolvimento tecnolégico®®,
sem prejuizo de outras — ja que o rol € meramente exemplificativo —, tais como
aumento da exportagdo, melhoria na distribuicio mediante racionalizacdo do

sistema produtivo, redugdo de custos, garantia de competitividade em ambito

%4 HOVENKAMP, Herbert. The antitrust enterprise — principle and execution. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 2008, p. 249, traducao livre.

25 «Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma
prejudicar a livre concorréncia, ou resultar na dominagdo de mercados relevantes de bens ou
servigos, deverao ser submetidos a apreciagdo do CADE. § 12 O CADE poderd autorizar os atos
a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condi¢des: | — tenham por objetivo,
cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou
Servigo; ou ¢) propiciar a eficiéncia e o desenvolvimento tecnolégico ou econdmico”.
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internacional, manutengédo do quadro de funcionarios, preservagao da estrutura

comercial e respectivas linhas de produtos.

Prova disso € que a entdo Secretaria de Direito Econémico (SDE), em
determinado processo de consulta, reconheceu a admissdo de diversas
eficiéncias, a saber: (i) manutengcdo das marcas ja utilizadas pelos agentes
econdmicos envolvidos no ato de concentracdo, sem diminuicdo de opgdes para
os consumidores; (ii) manutencao dos niveis de emprego; (iii) garantia de pleno
e regular abastecimento do mercado; (iv) investimentos em melhorias
tecnolégicas e apefeicoamentos dos niveis de eficiéncia industrial; (v)
implantacdo de programa de exportacdes em face do aumento da capacidade

produtiva.?®® Todavia, como destaca José Marcelo Martins Proenca:

a margem razoavel concedida a autoridade antitruste nado permite,
entretanto, a aprovagdo, na maioria dos casos, de atos de
concentracdo que tragam eficiéncias excessivas aos agentes
econdbmicos em detrimento do consumidor, uma vez que a
preocupacao do legislador, fundamental em todo o direito antitruste, é a
indesejada transferéncia de riqueza dos consumidores Eara 0s
produtores que os mercados concentrados podem ocasionar"®®’.

A conquista de mercado decorrente de maior eficiéncia de determinado agente

econbmica em relacdo aos concorrentes obviamente ndo viola a ordem

z

econdmica. E da propria natureza do direito antitruste nao reprimir o mérito e a

2% PROENCA, J.M.M. Op. cit., 2001, p. 103.
%7 PROENCA, J.M.M. Op. cit., 2001, p. 103.
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eficiéncia do agente econémico, ainda que essa vantagem competitiva resulte na

exclusdo de concorrentes menos eficientes.?®®

Para Fritz Machlup, a propésito, esse processo de selecao natural constitui um
dos principios mais relevantes do direito da concorréncia, conforme segue, in

verbis:

vimos que 0 mérito basico da concorréncia reside na sua contribuicao
para a eficiéncia econdmica (alocagao 6tima de recursos produtivos) e
dispersdo de poder. A eliminagdo de empresas porque elas sdo menos
eficientes é uma das fungées atribuidas a concorréncia.”®

Nao cabe, portanto, ao direito da concorréncia prestigiar agentes econémicos
ineficientes, pois isso violaria frontalmente outros corolarios que o sustentam,
especialmente o bem-estar dos consumidores. Nesse diapasao, a determinado
agente econdmico detentor de tecnologia que venha a ser substituida por
tecnologia superior desenvolvida por outro agente econdmico é ou deveria ser

vedada alegacao de ilicito antitruste. A respeito, Paula Forgioni denuncia que:

ndao é incomum que o0 empresariado brasileiro bata as portas da
autoridade antitruste para representar contra aquilo que nada mais é
sendo sua propria ineficiéncia. Com efeito, na maioria dos casos
levantados a apreciagdo da SDE ou do CADE, verifica-se que nada ha
de contrario a livre concorréncia na conduta do agente representado,
sendo o motivo das queixas justamente sua vantagem competitiva.””’

2% ANDRADE, G.P. Op. cit. p. 244.

%9 MACHLUP, Fritz. The political economy of monopoly: business, labor and government
a%encies. Baltimore: The John Hopkins Press, 1952, p. 102, tradugéo livre.

2% FORGIONI, P. Op. cit., p. 322.



277

4.3.5 Principio da protecao do consumidor

O principio de protecao ao consumidor juntamente com o de defesa do meio
ambiente, reducado das desigualdades regionais e sociais e pleno emprego sédo
“principios de integracao”, porque, no contexto da ordem econdmica brasileira,

estao todos direcionados a solucionar problemas da marginalizagéo regional ou

social.?"!

As relacoes entre direito da concorréncia e defesa do consumidor mostram-se
mais que intrinsecamente relacionadas. Consoante observa Arthur Badin,

tratam-se de “verso e reverso de uma mesma politica que visa, em ultima

instancia, ao bem-estar dos consumidores”.?’?

Na mesma direcao é a licdo de Maristela Basso:

o direito antitruste, em sua evolugdo histérico-jurisprudencial nos
Estados Unidos, tem justificado a primazia do bem-estar do
consumidor, ndo raro como fundamentalmente equacionado pela
eficiéncia econdmica nos mercados. De fato, a promogdo do bem-estar
do consumidor tornou-se o principio fundamental do direito
concorrencial, assim como a preocupagdo com a protecao dos
mercados concorrenciais, seja pelo controle de praticas restritivas, seja
pela fungcédo educativa que tal ramo do direito desempenha no contexto
de regulamentagao das praticas empresariais.?’

21 SILVA, J.A. Op. cit., p. 796.

272 BADIN, Arthur. Venda casada: interface entre a defesa da concorréncia e do consumidor. 2.
Ed. Séo Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 53.

8 BASSO, M., Op. cit., 2009, p. 91.
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Calixto Saloméao 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 disposicdes expressas sobre abuso de precos.
Trata-se, sem divida, de um grande mérito do legislador brasileiro que,
levando em conta a realidade de excessiva concentragao econdmica,
optou por coibir os abusos daqueles que detém posi¢cdo de dominio no
mercado®’.

Nao obstante isso, no caso brasileiro, inexplicavelmente as politicas de defesa
da concorréncia e de protegcdo do consumidor se desenvolveram de forma
independente uma da outra.?’®* E evidente que se faz mister uma acdo
coordenada entre os 6rgaos que integram o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorréncia (SBDC) e as instituicoes que fazem parte do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor (SNDC). Reconhecendo tal necessidade, a propria
autoridade antitruste norte-americana, a Federal Trade Commission, ja

estabeleceu entre suas missées uma melhor articulagdo entre as duas searas.?’®

O instituto juridico da venda casada constitui claro ponto de abertura da defesa
da concorréncia para o direito do consumidor. A venda casada configura
concomitantemente prética abusiva tanto pelo Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n.? 8.078/90) como pela Lei de Defesa da Concorréncia Brasileira (Lei n.°
8.884/94). O primeiro, no art. 39, inciso |, prevé que “é vedado ao fornecedor de
produtos ou servigos, dentre outras praticas abusivas condicionar o fornecimento

de outro produto ou servigo, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

274 SALOMAO FILHO, C. Op. cit., 2002, p. 48.

275 OLIVEIRA, Amanda Flavio de. Defesa da concorréncia e protecdo do consumidor no Brasil.
In: MARTINS, Guilherme (coord.). Temas de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Lumes Juris,
2010, p. 25.

28 OLIVEIRA, A.F. Op. cit., 2010, p. 25.
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O segundo, no artigo 21, inciso XXIll, considera que pode caracterizar infragao
contra a ordem econbmica, ao tipificar a hipétese prevista no artigo 20:
“subordinar a venda de um bem a aquisicdo de outro ou a utilizacdo de um

servico, ou subordinar a prestacdao de um servico a utilizacdo de outro ou a

aquisicdo de um bem”?””.

Todavia, como lembra Arthur Badin, a venda casada nao é tratada de forma

unissona nos dois campos da ciéncia juridica. Segundo o autor:

enquanto para a doutrina de defesa do consumidor a venda casada é
considerada um ilicito “per se”, para a defesa da concorréncia sua
ilicitude é analisada pela “regra da razdo”, que no direito brasileiro se
traduz pela necessidade da demonstragdo dos efeitos do art. 20 e da
andlise das eficiéncias mencionadas no art. 54, § 12, ambos da Lei n.°
8.884/94. O reconhecimento da venda casada como pratica abusiva
“per se” pela defesa do consumidor, independentemente da anélise dos
efeitos e razbes do empresario, além de criar verdadeiro conflito entre
as duas normas (norma mais restritiva esvazia norma menos restritiva),
pode levar ao absurdo de sancionar pratica ou informar politicas
publicas que sejam mais benéficas para o proprio consumidor. Esses
inconvenientes levaram Salomao Filho a dizer que a inser¢do da venda
casada no Cdédigo do Consumidor, bem como sua regulamentagao
especifica, & equivocada e pode trazer problemas aplicativos, com
consequéncias estruturais negativas para o sistema concorrencial .’

Tal ambiguidade, contudo, obviamente nao reduz a evidente importancia da
venda casada como elo entre o direito do consumidor e o antitruste. Ambos

lidam, cada qual por ética propria, ndo apenas com o poder econdmico, mas

&7 O referido dispositivo foi repetido, na integra, pelo artigo 36, § 32, inciso XVIII, da Lei ne.
12.529, de 30 de novembro de 2011.
8 BADIN, A. Op. cit., 2009, p. 54.
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com a possibilidade de abuso dele e apresentam notoria capacidade de oferecer
solucdes juridicas para a reducdo do impacto negativo de crises econdmicas.?”®

A venda casada representa, ainda, ndo apenas abertura de defesa da
concorréncia para o direito do consumidor, como também para o da propriedade
industrial, consoante ja 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 relacdes entre propriedade industrial e defesa da
concorréncia pela o6tica da venda casada, referindo-se a direitos de propriedade

industrial, assevera que:

a venda casada, talvez mais do que qualquer outra pratica
anticompetitiva envolvendo direitos desta natureza, merece uma
analise mais detida pelas autoridades de defesa da concorréncia. A
um, porque a subordinacdo de um bem ou servico secundario é
facilmente caracterizada como uma extrapolagdo do contetdo desse
direito ou um desvio de sua fungao social — o que nao significa que nao
haja eficiéncias que a justifiguem e a tornem benéfica. A dois, porque
tal pratica ndo esta isenta do escrutinio antitruste, sendo usualmente
apontada pela legislagao, doutrina e jurisprudéncia alienigena como
uma das principais infragdes concorrenciais envolvendo o exercicio de
direitos de propriedade intelectual. A trés, porque se 0s possiveis
beneficios advindos da exploragdo do proprio bem (ou direito)
subordinante nao sao cientificamente comprovados, o que se dira dos
beneficios da subordinagdo. A quatro, porque o licenciamento,
conquanto usualmente pré-competitivo, pode ser acompanhado de
restricdes que distorcem a légica concorrencial dos mercados dos bens
subordinantes — protegidos pela propriedade intelectual — ou dos bens
OU Servigos subordinados.?*

% OLIVEIRA, A.F. Op. cit., 2010. p. 17.
0 RIBAS, G.F.C. Op. cit., p. 63.
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4.4 CONVERGENCIA ENTRE PRINCIPIOS DO DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DIREITO ANTITRUSTE

Apoés a explanacgao dos principios que regem o direito da propriedade industrial e
o direito antitruste, identificados por meio da analise das experiéncias
estrangeira e brasileira, passam-se a investigar quais desses principios sao
convergentes e quais sdo conflitantes. Espera-se que, neste plano
principiologico, se possa identificar até que ponto essas duas searas do direito

sdo convergentes ou divergentes.

Todo o estudo conduzido confirma inexoravelmente os profundos pontos de

convergéncia que unem direito da concorréncia e propriedade industrial.

No ambito da propriedade industrial, os principios numerus clausus, da
interpretagcdo pré-concorréncia e da proporcao restrita ao escopo de
exclusividade ao objeto da invencdo, amoldam-se, com justeza, aos principios
da livre concorréncia e eficiéncia alocativa dos mercados, que regem a ordem

econdmica.

A conjugacao convergente de tais principios da propriedade industrial a luz do

direito da concorréncia da-se, pelo Estado, da seguinte forma:
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Atuacao estatal

Vetor positivo

Vetor negativo

Poder Legislativo

Edita legislagcdo que permita
0 exercicio pleno de direitos
de propriedade industrial
considerado em seu namero,

Edita legislacdo que crie
mecanismos  (na  esfera
privada, através do abuso de
direito, e, na esfera publica,

tipo, prazo e escopo de | através da legislagdo de
protecéo. defesa da concorréncia) que
permitam a prevengdo e
repressao de exercicio pleno
de direitos de propriedade
industrial extrapolando o seu
namero, tipo, prazo ou
escopo de protecao.
Escritério de Propriedade | Concede direitos de | Rejeita a concessdao de um
Industrial (no caso brasileiro, | propriedade industrial de | direito de propriedade
INPI) acordo com a legislagédo | industrial em desacordo com
aplicavel, considerados em | a legislacéo aplicavel,

seu numero, tipo, prazo e
escopo de protecao.

excedente em numero, tipo,
prazo ou escopo de protecao.

Tribunais judiciarios

* Em agdes cominatérias de
obrigacdo de nao fazer
eventualmente cumuladas
com pedidos de indenizagéo
(acdes de infracéo),
garantem o exercicio pleno
de direitos de propriedade
industrial dentro do seu
ndmero, tipo, prazo e escopo
de protecao; e

* Em agbes de nulidade,
mantém direitos de
propriedade industrial
concedidos de acordo com a
legislagao aplicavel.

* Em agdes cominatérias de
obrigagdo de nao fazer
eventualmente cumuladas
com pedidos de indenizagao
(acbes de infragao), impedem
o0 exercicio de direitos de
propriedade industrial
excedentes em numero, tipo,
prazo ou escopo de protec¢ao;
e
* Em agbes de nulidade,
anulam direitos de
propriedade industrial
concedidos em desacordo
com a legislagao aplicavel.

Autoridades de defesa da
concorréncia

(no caso brasileiro, SEAE e
CADE)

Consideram o exercicio pleno
de direitos de propriedade
industrial dentro do seu
nuamero, tipo e escopo de
protecdo como legitimo a luz
do direito antitruste.

Condenam o exercicio de
direitos de  propriedade
industrial que excedam o seu
ndamero, tipo e escopo de
protecdo como violagdo da
ordem econbmica

Quadro 3 — Propriedade industrial e direito da concorréncia: convergéncias

Em outras palavras, aplicados os principios numerus clausus, da interpretacao
pré-concorréncia e da proporcao restrita ao escopo de exclusividade ao objeto
da invengcdo como mandamentos de otimizag&o, a ser realizados na medida do
possivel, de acordo com o caso concreto, mantém-se a higidez da ordem

econdmica propria do sistema capitalista.
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O principio da protecdo ao consumidor encerra em si um notavel ponto de
convergéncia entre propriedade industrial e defesa da concorréncia. Se, para a
propriedade industrial, o bem-estar do consumidor como fundamento axioldgico,
revela-se por meio da corrida tecnologica entre os agentes econémicos para o
desenvolvimento de solugbes técnicas cada vez mais avancadas e
desenvolvidas, provocando elevacdo dindmica das condicoes de bem-estar
social; para o direito da concorréncia, adotando-se o entendimento da Escola de
Chicago, traduz-se na prépria razao de ser, isto é, ao dirigir-se contrariamente a
concentragcao empresarial excessiva, permite que o consumidor tenha opcdes
reais de fornecimento. Eis ai, destarte, no plano principiolégico, um importante

elo de conex&o e abertura entre os dois campos do direito.

A alegacéao especulativa de que a propriedade industrial virtualmente predispée
aumento de precos nao prejudica essa afirmacdo. A um, porque, conforme ja
repisado a exaustdo neste estudo, no atual estagio de desenvolvimento do
direito antitruste, € consabido internacionalmente que a existéncia de um direito
de propriedade industrial ndo necessariamente cria estruturas monopolistas nem
confere poder de mercado ao agente econémico dele detentor. A dois, porque,
também como ja destacado, em razao do préprio funcionamento do mercado,
provavelmente o beneficio econbmico do titular do direito de propriedade
industrial sera proporcional ao grau de inovacao da invencao. Caso se trate de
inovacao radical, o agente econdmico detentor do direito de propriedade

industrial provavelmente ndo enfrentara concorréncia naquele mercado. Caso se
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trate de inovagédo apenas incremental, a exclusividade de fato sera reduzida de
acordo com o nivel técnico de inventividade. A trés, porque, segundo diversos
entendimentos jurisprudenciais e doutrinarios ora trazidos a colacao, admite-se,
nas cas das patentes e registros de desenho industrial, que o pre¢co do produto
protegido por um direito de propriedade industrial contemple recompensa pela
consecugao do resultado inventivo, pelo risco assumido de insucesso durante a
etapa de desenvolvimento do produto ou processo ou, ho caso das marcas, pelo
investimento em propaganda e consolidacdo de imagem entre o publico

consumidor.

Por outro lado, o principio do estimulo a inovagéo e desenvolvimento cientifico e
tecnolégico, como fundamento axiolégico maior da propriedade industrial, faz da
propriedade industrial, antes de mais nada, um poderoso instrumento de
concorréncia e vantagem competitiva, como elementos complementares de uma
politica econébmica moderna, a fim de manter mercados eficientes e

competitivos.

A capacidade dos agentes econdmicos de recuperar os investimentos realizados
em pesquisa e desenvolvimento cientifico constitui condicao sine qua non para a
continuidade do ciclo de inovacao, 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 axiolégico, tem-se que o tratamento da propriedade
industrial como instituto juridico intrinsecamente contrario a concorréncia se

mostra irracional e absolutamente nao se sustenta.

4.5 APLICACAO DA FORMULAGCAO TEORICA DE ROBERT ALEXY A
RESOLUCAO DE CONFLITOS ENTRE A EXCLUSIVIDADE DO DIREITO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A LIVRE CONCORRENCIA

Eliminados do ambito da colidéncia os diversos principios da propriedade
industrial e do direito da concorréncia explanados acima, enfrenta-se agora,
aplicando-se a formulacao teérica de Robert Alexy, o Unico ponto aparente de
conflito entre as duas searas do direito: a exclusividade inerente a propriedade

industrial e a livre concorréncia como fundamento axiolégico do antitruste.

Reputa-se aparente a situacdo de conflito porque se acredita fortemente, por
todas as razdes ja trazidas a baila neste estudo, que os pontos de convergéncia,
no plano principiolégico, tornam inequivocamente a relagao entre propriedade
industrial e antitruste harménica e complementar. Ademais, o direito da
propriedade industrial ja possui mecanismos proprios de freios e contrapesos

(tais como o principio da interpretacao pré-concorréncia e da proporcao restrita



286

ao escopo de exclusividade ao objeto da invengéo), que o tornam absolutamente

compativeis com o direito concorrencial.

A situagao de aparente conflito obviamente ndo pode ser resolvida da forma em
que se opera a solugéo de conflito entre regras. Nem a exclusividade oriunda de
um direito de propriedade industrial e tampouco o regime de livre concorréncia
buscado pelo antitruste devem ser declarado nulos, invalidos ou extirpados do

ordenamento juridico. Nem um nem outro sao ilimitados ou absolutos.

Nao obstante, assim como no caso das regras, ainda que a aplicacéo isolada do
direito de exclusiva inerente a propriedade industrial e do principio da livre
concorréncia a luz do direito antitruste conduzisse a juizos concretos de dever-
ser juridico contraditorios, resolve-se a situacao aparente de conflito entre eles

pela técnica de ponderacdo, de acordo com o caso concreto, por meio da

relagdo de precedéncia condicionada.

A relagcdo de precedéncia mostra-se, no caso em analise, condicionada porque
se entende que a precedéncia de um em relacdo a outro dependera

essencialmente das condi¢cbes especificas de cada caso concreto.

Com efeito, aplicando-se a formulagédo tedrica alexyana, considerar-se-a a
exclusividade como P1 e a livre concorréncia como P2. Para a relacdo de

precedéncia, utilizar-se-4 o simbolo P e, para as condigdes nas quais um
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principio tem relagdo ao outro, o simbolo C. Ha, portanto, duas possiveis

solucdes a resolver a situacdo de aparente colisdo:

Solugcao 1 — (P1 P P2) C Exclusividade tem precedéncia em relagao
a livre concorréncia em determinadas condi¢des
Solugao 2 — (P2 P P1) C Livre concorréncia tem precedéncia em relagao
a exclusividade em determinadas condicoes

Ainda conforme a lei de colisdo de principios de Robert Alexy, cumpre investigar
sob quais condigdes qual principio deve prevalecer e qual deve ceder. Utiliza-se,
para tanto, a metafora do peso. Em cada caso concreto, P1 possui um peso
maior que o principio colidente P2, se houver razbes suficientes a justificar que

P1 prevaleca sobre P2 sob as condigdes C; e vice-versa.

Relativamente ao sopesamento entre o direito de exclusiva e a livre
concorréncia, sdo inumeras e virtualmente infinitas as variaveis que podem ser
indicadas como C, entre elas, vale citar as condicdes especificas de
concorréncia verificadas naquele dado mercado relevante, a relevancia da
inovagao para aquele segmento tecnoldgico, o investimento financeiro realizado
pelo agente econbmico em inovacao, a contribuicdo da invencao para o bem-
estar social, o risco assumido pelo agente econémico durante o processo de
pesquisa e desenvolvimento, o nivel de apropriabilidade necessario para garantir
o ciclo de inovagao naquele mercado, entre um sem-numero de outros fatores

que podem influenciar a relacao de precedéncia condicionada.
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Dando continuidade a aplicagdo da formulagéo teérica de Robert Alexy, tem-se
que, se P1 (exclusividade) tem precedéncia em relacdo ao principio P2 (livre
concorréncia) nas condigcbes C, e se, do principio P1, sob as condi¢cbes C,
decorre a consequéncia juridica R — enquanto regra —, entdo, vale uma regra
que tem C como suporte fatico e R como consequéncia juridica: C — R. Em
outras palavras, o dever-ser juridico terd como suporte fatico as condicbes
especificas daquele caso concreto que estabeleceram a relagcao de precedéncia

da exclusividade em relacao a livre concorréncia ou vice-versa.

Dessarte, em suma, verificou-se que as relagdes entre propriedade industrial e
defesa da concorréncia, também no plano axiolégico, revelam-se harmoénicas,
complementares e convergentes entre si, em prol de uma economia competitiva,
eficiente e inovadora. Para a situagcdo de aparente conflito entre o direito de
exclusiva oriundo da propriedade industrial e a livre concorréncia no antitruste,
propde-se o sopesamento dos dois institutos, em que um ou outro deve ter
precedéncia de acordo com as caracteristicas e condi¢des juridicas, sociais e
econdmicas de cada mercado em cada caso concreto, seja no que se refere ao
controle antitruste de atos de concentragdo empresarial, seja quanto ao

julgamento de condutas alegadamente anticompetitivas.
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5 CONCLUSAO

Nao se pode conceber que, em pleno século XXI, os Tribunais e érgaos de
defesa da concorréncia se restrinjam ao tipo de debate incipiente verificado no
direito norte-americano ha quase meio século. E ébvio que tanto o direito da
concorréncia quanto o direito da propriedade industrial se encontram em
estagios de desenvolvimento, consolidacdo e maturidade diversos nas duas
jurisdigdes; e também ndo se podem olvidar as profundas diferengas sociais,
econdbmicas e culturais que separam as duas nagbes, mas a assungao
perfunctéria de que o direito de propriedade industrial revela-se per se
indesejavel do ponto de vista antitruste ndo se coaduna com o avangado estagio

de desenvolvimento em que se encontra o direito da concorréncia no Brasil.

Renova-se, pois, a expectativa de que este estudo académico possa estimular o
debate cientifico, no ambito da dogmatica juridica, acerca das relagcGes entre
propriedade industrial e defesa da concorréncia. De certo, a propriedade
industrial ndo constitui instituto juridico “sacrossanto” tal como acertadamente
destacam alguns especialistas citados neste trabalho. Por outro lado, enquanto
discursos demagogicos e imediatistas — também encobrindo interesses
meramente econémicos opostos aos dos detentores de direitos de propriedade
industrial — insistirem em classifica-la, ainda que implicitamente, como nefasta ou
mefistofélica, perderao, por razées 6bvias, os titulares de direitos de propriedade

industrial, mas perdera também a economia brasileira, fadada a
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desindustrializacao crescente, a auséncia de competicdo internacional —
afugentada pela falta de seguranca juridica — e o consequente aumento de
precos para aquisicdo de produtos e servicos cada vez mais obsoletos, a

exemplo do que ja se verificou na década de 1970.

Em primeiro lugar, destacou-se o ritmo frenético de mutagéo da sociedade pés-
moderna e os enormes desafios que isso traz para a ciéncia juridica, que, por
sua vez, obviamente repercutem no estudo e compreensao das relacdes entre

direito da propriedade industrial e defesa da concorréncia.

Apds, contextualizou-se o tema atinente as relagoes entre propriedade industrial
e o antitruste no atual estagio socioecondbmico em que se encontra a realidade
brasileira e a notavel relevancia da inovagdo e seguranga juridica e a
necessidade de difusdo de uma cultura de apropriabilidade e protecéo do capital

intelectual pelo empresariado brasileiro para o crescimento econémico do pais.

Passou-se, ato continuo, a justificar a conveniéncia da abordagem
principiologica para o estudo das relagbes entre as duas searas do direito e a
utiidade do estudo horizontal das experiéncias estrangeira e da brasileira —

oriundas de familias juridicas diferentes — como campo preparatério para a
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andlise principiologica que se levaria a efeito, dada a evidente dimensao

transnacional, tanto da propriedade industrial quanto do direito antitruste.

Elegeu-se, ainda, o método cientifico dedutivo para a identificagdo de principios
de propriedade industrial e direito da concorréncia, extraidos do estudo da

experiéncias estrangeiras e nacional a respeito do tema.

Foi, entdo, abordada a experiéncia americana, europeia, japonesa € australiana
no que se refere as relacdes entre propriedade industrial e antitruste. Consoante
0 que era de maior relevo para cada experiéncia, foi trazido a colagdo um
apanhado dos momentos legislativos verificados naquelas jurisdi¢es,
ensinamentos doutrinarios e casos concretos, analisados tanto por autoridades
de defesa da concorréncia, quanto por tribunais judiciarios. Foram, ainda,
destacados o0s principais pontos sensiveis entre as relagbes de propriedade
industrial e defesa da concorréncia a medida que foram vindo a tona durante o
estudo de cada uma daquelas experiéncias. Ao final de cada uma, discorreu-se

sobre a principiologia delas extraida.

Adentrou-se, também, no estudo da experiéncia brasileira. Foi analisado o
arcaboucgo legislativo péatrio tanto em matéria de propriedade industrial, quanto

no campo do direito concorrencial, com especial énfase no que se refere as
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intersecdes legislativas entre ambos. Subsequentemente, foram trazidos
apontamentos doutrinarios de especialistas brasileiros e uma analise detida dos
principais casos concretos extraidos da experiéncia brasileira, tanto no controle
de atos de concentragdo, quanto no julgamento de condutas supostamente
infratoras da ordem econémica. Tratou-se, ainda, da recusa em licenciar direitos
de propriedade industrial a luz do antitruste no Brasil, das hip6teses de
licenciamento compulsério de patentes ndo resultantes de abuso de poder
econdmico e as implicacdes do ponto de vista concorrencial e dos contratos de
tecnologia como outro importante ponto de abertura da propriedade industrial

para a defesa da concorréncia.

Dando inicio a analise principiolégica propriamente dita, justificou-se a
pertinéncia da formulacdo tedrica de Robert Alexy para a solugdo de aparente
conflito entre a propriedade industrial e o antitruste, aclarou-se a distin¢gao entre
regras e principios e se apresentou a proposta alexyana para solugao de colisao

entre principios.

Em que pese a contribuicdo para o estudo das relagdes entre direito da
propriedade industrial e direito da concorréncia, a formulagao teérica de Robert
Alexy nao é unanime nem isenta de criticas. Nesse sentido, em prol da
completude, foi registrada a oposicdo de Humberto Avila, extraida da literatura

juridica pétria.
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Aplicando-se o método dedutivo na forma referenciada anteriormente, discorreu-
se sobre os principios da propriedade industrial e da defesa da concorréncia,
extraidos do estudo horizontal das experiéncias estrangeira e da brasileira, que
se traduzem em normas imediatamente finalisticas, com elevado conteudo
axiolégico e que direcionaram a atuagdo das autoridades de defesa da
concorréncia, do Poder Judiciério, do Poder Legislativo e demais operadores do

direito.

Uma vez identificados os referidos principios, verificou-se que, dado o numero e
relevancia dos pontos de convergéncia detectados entre os dois campos do
direito no plano axiolégico, o tratamento da propriedade industrial como instituto
juridico intrinsecamente contrario a concorréncia mostra-se irracional e

insustentavel.

Afastados do ambito de confronto os diversos principios da propriedade
industrial e do direito da concorréncia convergentes, aplicou-se a formulagéao
tedrica de Robert Alexy para o Unico possivel e aparente ponto de conflito entre
as duas searas juridicas: a exclusividade inerente a propriedade industrial € a
livre concorréncia como fundamento axiolégico do antitruste. Como
mandamentos de otimizacao, devem ser realizados, na medida do possivel, de

acordo com as condices faticas de cada situacao concreta.
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Nos termos da teoria alexyana, propds-se, para a solucdo da situacdo de
aparente conflito, a técnica de ponderacao, de acordo com o caso concreto, por

meio de uma relacao de precedéncia condicionada.

Como nem a exclusividade do direito de propriedade industrial tampouco a livre
concorréncia tutelada pelo direito antitruste sao absolutas ou ilimitadas, a
relacdo de precedéncia mostrou-se, no caso em analise, condicionada, vez que
a precedéncia de um em relacdo a outro dependera fundamentalmente das
condicdes especificas de cada caso concreto. Isto é, em alguns casos, a
exclusividade deve ter precedéncia em relagao a livre concorréncia e, em outros,

0 oposto deve ocorrer.

InUmeras sao as condigdes que podem impactar na relagdo de precedéncia de
acordo com cada caso concreto, entre elas, vale destacar as relacdes de
concorréncia verificadas naquele dado mercado relevante, a relevancia da
inovagdo para aquele segmento tecnoldgico, o investimento financeiro realizado
pelo agente econbmico em inovacao, a contribuicdo da invencao para o bem-
estar social, o risco assumido pelo agente econémico durante o processo de
pesquisa e desenvolvimento e o nivel de apropriabilidade necessario para

garantir o ciclo de inovagao naquele mercado.

Dessarte, em suma, verificou-se que as relacbes entre propriedade industrial e

defesa da concorréncia, também no plano axiolégico, revelam-se harménicas e
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complementares entre si, em prol de uma economia competitiva, eficiente e
inovadora. E fundamental que as autoridades de defesa da concorréncia, o
Poder Judiciario e demais operadores do direito se valham dos principios

concordantes e pontos de convergéncia para integra-los na aplicacao concreta.

Para a situagdo de aparente conflito entre o direito de exclusiva oriundo da
propriedade industrial e a livre concorréncia no antitruste, propbs-se o
sopesamento dos dois institutos, em que um ou outro deva ter precedéncia
consoante as condicdes juridicas, sociais e econdmicas de cada mercado, em
cada caso concreto, seja no que se refere ao controle antitruste de atos de
concentracdo empresarial, seja no que concerne ao julgamento de condutas

alegadamente anticompetitivas.
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