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FERNANDES, Almir Garcia. A protecdo da Propriedade Industrial e suas implicacdes no
Direito da Concorréncia. 253 f. Tese (Doutorado em Direito) — Pontificia Universidade
Catdlica - PUC, Séo Paulo, 2015.

RESUMO

Esta pesquisa analisa tanto a exploracdo dos bens da Propriedade Industrial quanto a
preservacdo da concorréncia, considerando-as como instrumentos para a garantia do
desenvolvimento econdmico. S&o apresentadas as diversas perspectivas sobre a exploracao de
marcas e patentes por seus titulares, bem como a sua relagdo com o Direito da Concorréncia,
que se mostra muitas vezes como complementar e outras vezes como conflitante, justificando
a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema. E nesse ponto que o problema
desta pesquisa se apresenta, uma vez que reside, justamente, na busca por elementos que
possam solucionar os conflitos que existem entre a Propriedade Industrial e o Direito da
Concorréncia, apresentando, ao final, elementos para auxiliar na compreensdo de sua
convivéncia e compatibilidade. Trata-se de uma pesquisa lastreada numa analise qualitativa de
informacgdes obtidas, principalmente, por meio de pesquisa bibliografica realizada em
publicacGes cientificas nacionais e estrangeiras, das areas de Propriedade Industrial e Direito
da Concorréncia, bem como jurisprudencial, levando-se em consideragédo, principalmente, os
julgamentos administrativos promovidos pelo CADE. A pesquisa divide-se em duas partes, na
primeira séo feitos estudos histéricos e analisadas as bases constitucionais tanto da Propriedade
Industrial quanto do Direito da Concorréncia. Na segunda parte sdo analisadas as caracteristicas
especificas dos contratos de licenciamento de patentes e de marcas, dando énfase as situacdes
gue envolvem a contracdo compulséria. Abordam-se clausulas contratuais que podem
prejudicar a concorréncia, bem como diversos atos unilaterais dos empresarios que, no exercicio
do direito de explorar os bens da Propriedade Industrial, acabam gerando prejuizo a
concorréncia. Sdo apresentados exemplos praticos de casos julgados no Brasil, nos Estados
Unidos e na Europa demonstrando que a exploracéo da Propriedade Industrial pode ser feita de
forma abusiva, causando prejuizos ao mercado e aos concorrentes em geral. Comprova-se, por
fim, que ndo € possivel considerar qualquer ato de exploracdo da propriedade industrial como
ilicito per se, devendo-se considerar a regra da razdo na andlise de cada caso pratico.

Palavras Chave: propriedade industrial; concorréncia; licencas de patentes; marcas.



FERNANDES, Almir Garcia. Protection of Industrial Property and its implications on
competition law. 253 f. Thesis (Doctor of Law) - Catholic University - PUC, Sao Paulo, 2015.

ABSTRACT

This research analyzes both the assets exploitation of Industrial Property as the preservation of
competition, considering them as instruments for ensuring economic development. Presents the
different perspectives on the exploitation of trademarks and patents by their holders, as well as
their relationship with the Competition Law, which appears often as a complementary and
sometimes as conflicting, justifying the need for further study on the theme. In fact this is where
the problem presented on this research appears as it relies precisely in the search for elements
that can solves the conflicts that exist between the Intellectual Property and Competition Law,
showing, at the final point, elements for help to understanding their coexistence and
compatibility. It is a work marked by a qualitative analysis of obtained information mainly
through literature research carried out in Brazilian and foreign law publications in the subjects
of Industrial Property and Competition Law, as well as case law, taking into account mainly
administrative trials promoted by CADE. The document divided into two parts; the first present
historical studies and analyzed the constitutional basis both of Industrial Property as the
Competition Law. At the second part, the specificities of licensing agreements for patents and
brands analyzed, emphasizing situations involving compulsory contraction. It addresses
contractual clauses that can harm competition and several unilateral acts of entrepreneurs who,
in the exercise of the right to exploit the assets of Industrial Property, finishes to generating
damage for competition. It presented practical examples of cases tried in Brazil, the United
States and Europe showing that the exploitation of Intellectual Property have been done
improperly, causing damage to the market and concurrent in general. It finally determines, that
is not possible to consider any act of exploitation of industrial property as illegal per se, it should
be considered the rule of reason in the analysis of practical case study.

Keywords: industrial property; competition; patent licenses; marks.
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INTRODUCAO

A eleicdo de principios fundamentais, inseridos no texto normativo constitucional da
Republica Federativa do Brasil, é determinante para considerar como devem ser pautadas as
relacBes juridicas estabelecidas entre o Estado e individuo, bem como entre os proprios
individuos em suas relacdes privadas.

Nesse sentido, o art. 5°, XXIX, apresenta norma de tutela aos direitos da propriedade
intelectual, dentre eles as invengdes, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos,
destacando que essa protecdo deve considerar o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais.

Evidencia-se, portanto que, além da protecdo ao direito de propriedade relativo a esses
bens, o legislador constituinte elegeu como prioridade nessa tutela a protecdo reflexa ao
mercado e das relacdes dai advindas, bem como a liberdade de iniciativa proporcionada pela
preservacdo da concorréncia.

Dentro desse contexto, tanto a exploragdo dos bens da Propriedade Industrial quanto a
preservacdo da concorréncia ganham especial importancia, pois ambas sao instrumentos para a
garantia do desenvolvimento econdmico. Nesse sentido, merece destaque a observacao de

Gama Cerqueira:

A concorréncia no campo das atividades econdmicas do homem, como em
outros dominios de sua acao, ¢ um fendmeno natural, legitimo, em si, e (til,
como fator indispensavel ao progresso e bem-estar da sociedade, mas sob a
condigdo de se manter dentro de certos limites e de n&do ficar entregue,
exclusivamente, ao instinto natural que move o homem a conquista de
proveitos e vantagens sempre maiores.!

Contudo, a relacdo entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia tem se
mostrado bastante complexa nos ultimos anos, tendo em vista que possui finalidades
convergentes, entretanto alcancadas por diferentes meios, 0s quais podem apresentar um
aparente conflito. Enquanto o Direito da Concorréncia busca o desenvolvimento econémico por
meio do equilibrio das relacbes de mercado, preservando e promovendo a concorréncia, a
Propriedade Industrial tem como premissa a limitacdo dessa mesma concorréncia, em favor de
um titular especifico, garantindo-lhe a exploracéo exclusiva de um bem, de forma temporaria,

em detrimento de seus concorrentes.

1 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade industrial. 2 ed. 2 v. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,
1982, p. XVI.
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Esse conflito aparente entre esses dois ramos do Direito fez com que a exploragéo dos
bens da Propriedade Industrial, em especial as patentes, fosse vista sob a ética de uma
“exploragdo monopolista” com franco prejuizo ao mercado, tendo em vista a possibilidade
juridica de seu titular excluir seus concorrentes, facultando inclusive o aumento abusivo de
precos em prejuizo aos consumidores.

Tal posicionamento atualmente ndo tem se mostrado majoritario, ao contrario, tanto a
Propriedade Industrial quanto o Direito da Concorréncia mostram-se complementares no
sentido de preservar a inovacgéo tecnoldgica e promover o crescimento econdémico.

O proprio direito de exclusividade dos titulares dos bens da Propriedade Industrial
mostra-se como indispensdvel para a promocdo da concorréncia, uma vez que essa
exclusividade esta dentro de um contexto juridico?, estabelecido para garantir a geracdo de
receita, a fim de cobrir 0s custos de pesquisas e gerar novos investimentos, o que implica, por
via reflexa, em beneficios aos consumidores.

A protecdo do direito de exclusividade de exploracgdo dos bens da Propriedade Industrial
¢ instrumento de garantia de novos investimentos, 0 que implica na preservacao do bem-estar
social, associada a funcdo social da propriedade. Entretanto, ndo se pode afirmar que a
Propriedade Industrial esteja contida dentro do conceito de garantias fundamentais, pois seus
bens s&o considerados instrumentos para garantir esses direitos e ndo os direitos propriamente

ditos, tal como destaca Barbosa:

Mesmo quando erguida a categoria de Direito Constitucional, os direitos
exclusivos em seu aspecto patrimonial ndo sdo normalmente tidos como parte
do Bill ofRights, ou seja, dos direitos fundamentais, restando como tal apenas
0 aspecto moral dos mesmos direitos quando reconhecido.?

Conflitos de interesses provenientes das relacdes que envolvem a exploracdo dos bens
da Propriedade Industrial ndo s6 prejudicam os empresarios entre si, como sujeitos individuais,
numa relacdo de direito privado, mas também uma gama de interesses difusos e coletivos, nos
quais se inserem os consumidores, a exploracdo da propriedade, 0 mercado e as relacbes de
trabalho.

Desse modo, questdo essencial a ser analisada diz respeito a exploracdo dos bens da

Propriedade Industrial, quando confrontada com a necessidade de preservacao de interesses de

2 Ndo podendo ser caracterizada como monopdlio no sentido econémico.

3 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecéo das criagdes industriais. In SANTOS,
M. J. P. dos e JABUR, W. P. Criagdes industriais, Segredos de Negocio e Concorréncia Desleal. Séo Paulo:
Saraiva, 2007, p. 9-10.
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outros empresarios, e quando é objeto de utilizacdo indevida, proveniente de atos abusivos e de
violag&o das regras de mercado.

Haverd, portanto, uma gama de interesses econémicos que envolvem a exploragédo dos
bens da Propriedade Industrial, seja por seus titulares, no sentido de preserva-lo da exploracéao
indevida, seja por aqueles que querem ter acesso as tecnologias, ou simbolos protegidos.

Dessa forma, constata-se que a violagdo dos direitos relativos a Propriedade Industrial
é, em regra, motivada por interesses econémicos, seja para 0 acesso a tecnologias novas, ou
para obter vantagens com o sucesso ja alcancado por uma determinada marca,
preferencialmente, escolhida por um segmento de consumidores. E inegavel, portanto, que
situages de conflito possam ser originadas de diferentes préaticas restritivas, adotadas pelos
titulares da Propriedade Industrial, capazes de produzir efeitos anticompetitivos nos mercados.

Essas condutas, muitas vezes, sdo realizadas por meio de restricbes contratuais, em
acordos de licenciamento, ou até mesmo por estratégias unilaterais de carater abusivo, quando
refletirem atos de agentes dominantes no mercado.

Nesses termos, partindo do pressuposto que nas relacbes mercadologicas também
podem existir atos praticados de forma voluntaria, implicando a intencdo de diminuir o lucro
de concorrente ou de violar o direito protegido juridicamente pela Propriedade Industrial,
restam importantes questionamentos a serem atacados pelo operador do Direito, quais sejam:
A tutela juridica, conferida aos bens da Propriedade Industrial, implica em exclusdo do Direito
de Concorréncia? Haveria alguma ligacédo histdrica entre as origens da protecdo da Propriedade
Industrial com as relacdes de regulamentacdo da concorréncia? A Propriedade Industrial e a
concorréncia possuem os mesmos fundamentos constitucionais? Qual a vinculagdo entre a
Propriedade Industrial e a concorréncia com o consumidor? Os titulares de bens da Propriedade
Industrial poderiam ser obrigados a contratar com terceiros, violando o principio da liberdade
contratual? Clausulas contratuais potencialmente restritivas, como licencas casadas e
exclusividade, poderiam ser consideradas como violagdo anticoncorrencial per se? Os bens da
Propriedade Industrial podem ser utilizados como instrumento para a pratica de atos de restricao
no mercado, sejam eles horizontais ou verticais? Sao essas as questdes de capital importancia
para determinar o &mbito de aplicacdo das normas da Propriedade Industrial e de protecdo a
concorréncia.

A tenséo que se apresenta entre esses dois ramos do Direito traduz-se na dicotomia entre
o incentivo conferido pelo Estado a exclusividade temporaria reconhecida aos bens da
Propriedade Industrial, e as garantias, também de origem estatal, oferecidas aos empresarios

para coibicdo de atos praticados por seus concorrentes, na tentativa de dominar o mercado e
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prejudica-lo por intermédio da violagdo de garantias outorgadas como instrumento para a
garantia da liberdade de iniciativa e concorréncia.

Nesse sentido, seria possivel aventar a hipotese de que a exploracdo dos bens da
Propriedade Industrial geraria uma relacao de poder, especialmente pelo fato de que o seu titular
estaria munido de um instrumento estatal para controlar a oferta de bens que oferece ao
mercado, seja em relacdo ao universo econdmico, ou mais especificamente, aos seus
concorrentes especificos?

E nesse ponto que o problema desta pesquisa se apresenta, uma vez que reside,
justamente, na busca por elementos que possam solucionar os conflitos que existem entre a
Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia, tentando, ao final, apresentar elementos
para auxiliar na compreensdo de sua convivéncia e compatibilidade. Essa tese trata
especificamente da defesa da concorréncia aplicada ao licenciamento de patentes e de marcas,
bem como das préticas abusivas unilaterais que possam ser praticadas por seus titulares. Assim,
fica fora do escopo deste trabalho o estudo das inovagdes ndo patenteadas ou a aplicacdo da
defesa da concorréncia nos casos que envolvam outros bens da Propriedade Industrial.

E importante mencionar que sera necessario estabelecer o desenvolvimento histérico de
ambos os institutos, buscando os elos que podem se destacar em suas origens, tracar seus
aspectos constitucionais, para buscar elementos fundamentais que garantam a sua preservagéao,
identificando os seus titulares, indicar e demarcar sua vinculacdo ao consumidor, identificar
elementos comuns que se estabelecem e, por fim, firmar as implicac@es da exploracéo dos bens
da Propriedade Industrial no Direito da Concorréncia na busca por elementos de convivéncia,
aproximagcéo e repulsa.

Vale ressaltar que tal fato ndo decorre de uma simples divagacdo abstrata, mas da
constatacdo de uma preocupacdo presente naqueles que exploram os bens da Propriedade
Industrial: a repressdo de atos anticompetitivos. O estudo serd concentrado em condutas
anticoncorrenciais que possam estar relacionadas a exploragdo das marcas e das patentes, bem
como nas relagcdes contratuais que podem se estabelecer entre os seus titulares e terceiros
interessados na exploracdo desses ativos intangiveis.

Trata-se de uma pesquisa lastreada numa anélise qualitativa de informacGes obtidas,
principalmente, por meio de pesquisa bibliografica realizada em publicagGes cientificas
nacionais e estrangeiras, das areas de Propriedade Industrial e Direito da Concorréncia, bem
como jurisprudencial, levando-se em consideragdo, principalmente, os julgamentos

administrativos promovidos pelo CADE.
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A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa leva em consideracdo a busca
pelas origens historicas e fundamentos constitucionais do seu objeto, quais sejam o Direito da
Propriedade Industrial e da Concorréncia, bem como seus aspectos econdémicos, contratuais e a
pratica unilateral de atos abusivos. Assim, faz-se necessario que o estudo seja dividido em duas
partes: uma primeira destinada aos fundamentos desses dois ramos do direito, e a segunda
levando-se em consideracdo os aspectos econdmicos e anticompetitivos. Cada uma das partes
da pesquisa sera dividida em dois capitulos.

No primeiro capitulo, da primeira parte, sera feito um estudo histérico da Propriedade
Industrial e do Direito da Concorréncia. Para tanto, serdo utilizadas fontes doutrinarias
nacionais e estrangeiras, bem como a anélise de tratados e convencles internacionais que
abordam o assunto, a fim de fornecer elementos bastantes para a realizacdo de uma analise
histérica pormenorizada que possa propiciar o entendimento do tema em sua origem e no
cenario atual.

Uma vez analisado o desenrolar histérico, no segundo capitulo, da primeira parte, serd
necessaria a realizacdo de um estudo dogmatico-juridico e analitico-sintético dos seus
fundamentos, harmonizados a luz dos Principios Constitucionais, demonstrando que tanto a
Propriedade Industrial quanto o Direito da Concorréncia ganham bases principioldgicas
também no texto constitucional e, principalmente, diferenciando as relagcdes privadas do
interesse publico. Dessa forma, faz-se necessario, portanto, a realizacdo de um estudo
detalhado dos principios constitucionais norteadores desses ramos especificos do Direito, para
melhor compreender a existéncia de unidade e coeréncia na relacdo entre suas diferentes
normas, bem como delimitar seus objetos de protecdo, compreendendo sua natureza juridica,
para, em seguida, associé-los ao vinculo constitucional a que se subordinam.

A segunda parte da tese tem inicio com a apresentacdo de aspectos econdmicos da
exploracdo de marcas e patentes, e a relacdo que essa exploracdo tem com o mercado desses
ativos intangiveis. Nao apenas as marcas e as patentes, mas todos os demais bens da
Propriedade Industrial possuem caracteristicas econdmicas que nao podem ser desprezadas em
sua analise, justamente por serem considerados ativos empresariais, cuja exploracdo implica
em um dominio (exclusivo ou ndo) sobre um determinado mercado. Evidencia-se a necessidade
do Estado em organizar politicas econdémicas que visem manter um ambiente caracterizado pela
lealdade dos competidores, atuando de forma socialmente benéficas. Tais caracteristicas seréo
exploradas neste capitulo especifico.

Finalmente, no segundo capitulo, da segunda parte, serdo apresentadas as relagdes que

tratam das formas de abuso de direito das patentes e marcas, tanto sob o seu aspecto contratual
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quanto por atos unilaterais. Nesse contexto, serdo analisados alguns casos julgados, tanto pelas
autoridades antitruste nacionais, como estrangeiras a titulo de exemplo.

Portanto, torna-se necessaria a realizacao de estudo aprofundado sobre o tema, de modo
que ndo seja criada uma superestimacgdo dos principios de ordem publica, nem tampouco a
mitigagdo da liberdade contratual. Cabe ao Direito Comercial estabelecer os critérios, uma vez
que se apresenta como tecnologia juridica propria a ser aplicada como solucao de controveérsias
na seara empresarial, face a relevancia de seus conceitos e principios, especialmente, quando a
controvérsia envolve tanto interesses particulares dos titulares dos bens da Propriedade

Industrial, quanto interesses publicos protegidos pelo Direito Antitruste.
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CAPITULO | - DESENVOLVIMENTO HISTORICO DAS RELACOES
EMPRESARIAIS E O SURGIMENTO DO DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DA CONCORRENCIA

A exploracdo dos bens da Propriedade Industrial tem suas origens historicas ligadas a
necessidade de diferenciagdo de produtos e servi¢os dos comerciantes, bem como a protecao de
simbolos distintivos e o conhecimento tecnolégico com relagdo aos seus concorrentes.

Entender como se constituiu o vinculo entre os bens da Propriedade Industrial e as
relagBes de concorréncia demanda, inicialmente, um estudo histérico para compreender como
estes institutos juridicos tomaram as proporg¢des e complexidade que hoje possuem. Tal estudo
levou em consideracdo as diferentes fases de desenvolvimento histérico do Direito Comercial,
bem como os tratados internacionais firmados nestes periodos relativos ao tema do presente
trabalho.

Secdo | — A propriedade Industrial na Antiguidade e na Primeira fase do Direito

Comercial

Importa inicialmente ressaltar que o surgimento da Propriedade Industrial, enquanto
conjunto sistematizado de normas, somente ocorreu no seculo XIX, entretanto, desde a
antiguidade, ja se faziam notar elementos que mais tarde se consolidariam como hoje sdo
conhecidos.

A necessidade de fiscalizacdo do Estado sobre a producdo de ceramicas, bem como o
controle de producdo, foram decisivos para consolidar a utilizacdo de marcas na Antiguidade.
As patentes, ao contrario, ndo se estabelecem na antiguidade, mas sim, na ldade Média,
surgindo inicialmente como titulos de exploracdo sobre uma determinada atividade econémica
em carater exclusivo, para somente a partir da Revolucdo Industrial se ligarem as invencgdes e
aos modelos de utilidade.

Ainda na ldade Média, a existéncia de concorréncia entre diferentes corporagdes de
oficio acabou por consolidar a utilizagdo de marcas individuais e coletivas, inseridas dentro do
contexto da organizacdo subjetiva do Direito Comercial daquela época, entretanto ndo se
concebeu a origem do Direito da Concorréncia neste periodo histérico. Essa secéo ira trazer um

breve relato sobre este desenvolvimento histérico.
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81° Antecedentes Historicos da Propriedade Industrial na Antiguidade

As criacGes produto do trabalho intelectual acompanham o homem desde as suas
primeiras organizacdes sociais, tal como ocorreu historicamente com as marcas pecuarias*, ou
entdo pelo emprego de artistas e cientistas em palacios.

Na Antiguidade classica, destacam-se os primeiros elementos marcarios, aplicados
como técnica de producdo e comercializacdo de produtos. A transferéncia de elementos
tecnoldgicos era passada de geracdo em geracdo.® Destacaram-se as civilizaghes egipcia,
chinesa e romana, como sendo as principais expoentes deste periodo

No Egito Antigo, existiam irmandades de artesdos, cujas atividades mostravam
preocupacdo com elementos incorporeos de seu oficio, compartilhando o segredo do negécio
com o Farad®. Essas irmandades preocupavam-se em marcar seus trabalhos, a fim de diferencia-
los de outros e, de certa forma, serviam para controlar a produtividade dos artesos.’

A Asia foi outro exemplo do desenvolvimento econdmico da Antiguidade. Nesse
continente, destaca-se a China como ber¢o do universo do direito marcario, pois “alguns dos
exemplos mais antigos de marcas em ceramica apareceu entre 4.000 ¢ 5.000 anos atras”.’

Ja na Europa Antiga, os romanos eram considerados de economia eminentemente
agraria, nao sendo esperado encontrar nessa civilizagdo “vestigios de regimes juridicos

deliberadamente criados para promover e permitir a apropriacdo privada de invengdes.”

4 Nesse sentido, WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; Albertson, PLLC.Washington, DC, USA. A marca
de pecuéria é provavelmente o mais antigo tipo de marcacéo, realizada através de pequenos desenhos gréficos que
servem para designar o proprietario dos animais marcados. Traducdo do original: Livestock branding is likely the
oldest type of marking, with small graphic designs serving to designate the owner of the marked animals.
Historical Trademarks: In use Since... 4,000 B. C. Disponivel em:
<http://www.inta.org/INT ABulletin/Pages/Historical TrademarksinUseSince4000BC.aspx. Acesso em 01 mai.
2014.

5 Segundo GUERRERO, Carlos Alejandro Cornejo: Uno de los caminos mas antiguos que ha tomado el hombre
para enfrentar este Ultimo problema, es el de organizar su sociedad en base al sistema de la tradicion, la costumbre
y el uso. Dentro de este sistema, se transmiten de generacién en generacion, los distintos oficios, actividades y
taras que son indispensables para la vida en Sociedad. Historia Del derecho de Marcas. In CARVALHO, Patricia
Luciane de (coord.) Propriedade intelectual. 2ed. 2v. Curitiba: Jurua Editora, 2008, p. 73.

® Segundo CARVALHO, Nuno Pires de. Ainda ndo se sabe muito sobre a organizagéo juridica da irmandade dos
artesdos que construiram os timulos do Vale dos Reis. No entanto, a medida que se recuperam os ostrakons, ou
pedacos de barro que foram usados para reforgar as construc@es das paredes das casas de Deir-el-Medina (e onde
0s artesdos escreviam coisas da vida corrente, como cartas, contratos, peticdes, etc), comeca a revelar-se como
eram seus negacios, suas preocupagdes, sua vida quotidiana. E, claro, tem-se uma ideia de como se incentivava e
se apropriava as invencdes que eram essenciais para o desempenho das funcdes técnicas da irmandade. A
Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
p. 126.

" Segundo GUERRERO Carlos, ibidem, 76.

8 WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; ALBERTSON, PLLC, op. cit.

® CARVALHO Nuno, ibidem, p. 132.


http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/HistoricalTrademarksInUseSince4000BC.aspx
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Entretanto ndo deixaram de contribuir com a formacéo de estruturas para organizacédo futura de
direitos da Propriedade Industrial.

Identificou-se em Roma a presenca de marcas ligadas a atividade do comércio e da
industria, seguindo o entendimento de que era necessario diferenciar aqueles que exploravam
as atividades econdmicas de seus concorrentes. “E o caso da marca FORTIS, que utilizou como
signo escrito em um dos principais artigos de exportagio da época: as lampadas de azeite.”°
“Lampadas que carregam esta marca foram dispersas por todo territério na atual Inglaterra,
Franca, Alemanha, Holanda e Espanha”.!

Comprova-se por esse referencial historico que desde a Antiguidade ja podiam ser
tracados os primeiros passos para a concepgdo das marcas como um elemento de diferenciagéo
entre concorrentes, bem como um incipiente controle do Estado sobre a producdo e

comercializacdo de produtos por meio destes signos distintivos.

82° A Propriedade Industrial e o surgimento do Direito Comercial no final do séc. XII

Com a queda do império Romano do Ocidente, no ano de 4762, a Europa entra em uma
fase histdrica conhecida como Feudalismo, cuja estrutura ndo foi favoravel ao desenvolvimento
do comércio e das atividades a ele ligadas, portanto, neste periodo histérico, a Propriedade
Industrial e os elementos de concorréncia ndo apresentaram grande destaque.®

As mudancas nessas estruturas somente foram notadas a partir do final do século XII,
guando as modificacBes do mercado marcaram o referencial histérico do surgimento do Direito

Comercial.

10 GUERRERO Carlos, ibidem, p. 77.

1 WINTERFELDT, Brian J.; LOHNES, Dow; ALBERTSON, PLLC, idem.

2 Segundo WOLKMER, Anténio Carlos. A “queda” do Império em 476 d.C. constituiu apenas o Gltimo passo no
processo de desintegracdo. Fundamentos de Histdria do Direito. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 106.
13 Segundo CARVALHO Nuno, ibidem, p. 69.

14 Tullio Ascarelli confirma que o momento histérico em que o Direito Comercial floresce como um sistema
independente ¢é na Idade Média: E na civilizagio das comunas que o direito comercial comegca a afirmar-se, em
contraposi¢do a civilizagdo feudal, mas também distinguindo-se do direito romano comum que, quase
simultaneamente, se constitui e se imp&e. O direito comercial aparece, por isso, como um fendmeno histérico, cuja
origem ¢é ligada a afirmacdo de uma civilizagdo burguesa e urbana, na qual se desenvolve um novo espirito
empreendedor e uma nova organizagao surge, justamente, nas comunas italianas. In Origem do Direito Comercial
(Capitulo 1° do Corso di Diritto Commerciale — Introduzzione e Teoria dell’Impresa, 3* Ed., Mil&o, Giuffre, 1962).
Tradugdo. COMPARATO, Fabio Konder. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econdmico e Financeiro.
n. 103 julho- setembro 1996. S&o Paulo: Editora Revista dos tribunais, 87-100, p. 88.
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Esse periodo retratou a primeira fase do direito comercial'®, marcando o inicio da
atividade regulatéria das relagdes concorrenciais privadas, ligadas as normas de disciplina dos
pequenos artesaos, nas corporagdes de oficio, pois que “o inicio da disciplina da concorréncia
ndo é concomitante ao surgimento de um mercado liberal”'®, mas sim, as primeiras relacoes de
Direito Empresarial datadas dos séculos XII e XIII.

Nesse periodo “as marcas se vao afirmando conforme hoje as conhecemos™?’, deixando
de ser meros instrumentos de controle do Estado para identificar as corporacGes de oficio e os
produtos por elas confeccionados.*®

Essas corporagdes procuraram manter uma dominagdo exclusiva sobre a area onde
atuavam, por intermédio de autorizacdo direta daqueles que comandavam politicamente a
regido. Essa autorizacdo era conferida por meio de “cartas patentes”, “isto ¢, de cartas cujo
conteddo era dado a conhecer publicamente, seja por pregdes, seja por meio de registro em
arquivos especiais, de natureza publica”!® do direito de exploracio econémica em uma
determinada regido, nada assemelhadas as cartas patentes hoje existentes.

A emissdo de cartas patentes acabou por fortalecer individualmente as corporagdes de
artesdos e comerciantes que exigiam filiacdo de seus membros para a comercializagdo e
confeccéo de produtos.?’ Todo este sistema de controle privado da atividade econdmica acabou
por “transformar a Idade Média em um dos periodos mais ricos em termos de historia da
concorréncia”?, de modo que cada corporacdo de oficio desenvolvia sua marca particular,
sendo “provavel que as primeiras marcas da ldade Media ndo foram apenas sinais

denominativos, mas também figurativos”??, destacando-se ja, aquele tempo, a existéncia de

15 Segundo ROCCO Alfredo. Cabe a Italia a gloria de ter criado e difundido esse novo e organico complexo de
institutos juridicos, merecendo, por isso, no campo da jurisprudéncia comercial, 0 nome de berco e de difundidora
do direito. Principios de direito comercial. Campinas-SP: LZN Editora, 2003, p. 12

16 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 3 ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 28

" CARVALHO Nuno, ibidem, p. 543.

18Segundo FORGIONI: Esse modelo de organizagio de comerciantes surgiu “em um contexto de florescimento
do comércio e artesanato nas cidades, como associacdo daqueles que tinham interesses comuns e tencionavam
protegé-los. Op. cit, p. 42.

19 CARVALHO Nuno, ibidem, p. 78.

20 HUBERMAN, Leo, destaca a voracidade desses mercados primitivos controlados pelas corporagdes: “Seu
objetivo Unico era possuir o controle total do mercado. Quaisquer mercadorias que entrassem ou saissem da cidade
tinham que passar por suas méos. Devia ser eliminada a concorréncia de fora. Os precos das mercadorias deviam
ser determinados pelas associa¢bes. Em todas as fases do jogo, eram elas que desempenhariam o papel principal.
O controle do mercado teria que ser seu monopolio exclusivo”. Historia da riqueza do homem. S&o Paulo: Zahar,
1981, p. 34.

2L FORGIONI, Paula. Op. cit., p. 42.

22 GUERRERO Carlos, ibidem, p. 79.
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marcas coletivas obrigatorias, marcas individuais obrigatérias e marcas individuais
facultativas.?

Era necessario que as corporagdes buscassem por instrumentos diferenciadores, “posto
que seu modo de vida e seu trabalho dependiam essencialmente de seu sucesso em concorrer
com os outros (no caso das corporagdes, em seu auge de poder, elas concorriam com as
corporacdes de outras cidades — e dai a origem das indicagdes geograficas)”.?*

Tais instrumentos foram de extrema importancia para 0s comerciantes, considerando
que a populacdo era, em grande parte, analfabeta e, portanto a identificacdo de produtos e
servicos por meio de simbolos mostrava-se como elemento diferenciador indispensavel.
Surgiam entdo os primeiros principios fundamentais relativos as marcas: a distinguibilidade e
a veracidade®®, o primeiro garantindo a distingdo entre diferentes corporagdes, e 0 segundo
destinado a protecdo do consumidor e a utilizacdo ética dos brasdes.

Entretanto, nem todas as regras definidas pelos comerciantes nas corporacdes de oficio
visavam a sua prote¢ao individual, ao contrario, “algumas regras de controle das corporagdes
eram postas, ao que tudo indica no interesse do consumidor”.?® Tais regras de prote¢io também
foram integradas as normas municipais, ou Comunas Medievais, cujas bases estavam
diretamente ligadas a forma de organizacéo das corporacdes de oficio.?’

Comprova-se que neste periodo histérico as corporacdes de oficio e suas ligas ndo sé

contribuiram para a criacdo do Direito Comercial que florescia sua primeira fase, mas também

23 Segundo GONCALVES, Luis M. Couto, Ao tempo podiam delinear-se trés tipos fundamentais de marcas: as
marcas coletivas obrigatérias, iguais para todos que fizessem parte da mesma arte e apostas sob controle prévio da
corporagéo respectiva, destinadas a identificar a proveniéncia dos produtos e a garantir de forma directa e absoluta
a qualidade dos membros; as marcas individuais obrigatorias, colocadas no interesse da corporagdo pelo mesmo
mestre ou artesdo, destinadas a responsabilizarem o autor pela qualidade do produto; as marcas individuais
facultativas, utilizadas pelo artesdo ou mercador, fora ja dos interesses da corporagdo, destinadas a identificar a
proveniéncia dos produtos e a garantir a respectiva qualidade relativa. Manual de Direito Industrial. Propriedade
Industrial e Concorréncia Desleal. 3 ed. Portugal, Coimbra: Editora Almedida, 2012. p. 153.

24 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 67.

% Anota CARVALHO, Nuno. Segundo o principio da distinguibilidade, o brasdo de uma familia ndo deveria ser
semelhante ao de outra, a ponto de gerar confuséo entre aliado e adversarios (...) A veracidade era importante pela
dimensdo ética do uso dos brasdes. Alguns identificavam os castelos e os feudos do seu titular, outros glorificavam
feitos passados, ibidem, p. 518-519.

%6 FORGIONI, Paula (Os Fundamentos do Antitruste, p. 44). A autora ainda cita exemplos quanto a essas regras
de proteg¢do do consumidor que merecem destaque: “a vedacao do agambarcamento de mercadorias em Florenca,
punindo com multas os acordos monopolisticos, e a Ordenanca de Messina de Ricardo e Felipe Augusto, no ano
de 1190, assegurando que 0s membros das Cruzadas tivessem pdo a um prego ndo excessivo. Ibidem, p. 45.

277 esse respeito Tullio Ascarelli afirma que as corporagdes imitavam as regras de organizagio das comunas com
seus consules e sua jurisdi¢do corporativa: “A historia das corporagdes acabara por entrelagar-se, amilde, com a
histéria constitucional das cidades, de tal maneira que, nas comunas organizadas democraticamente, a inscri¢do
na corporagao tornar-se-a4 um pressuposto para a participacéo na vida publica. O estado identificar-se-4, por vezes,
com a estrutura corporativa dos oficios e 0s contrastes entre esses tornar-se-do contrastes politicos da cidade.
Origem do Direito Comercial. In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econémico e Financeiro, p. 89.
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tinham um papel primordial na propria organizacdo da vida juridica medieval, motivando
inclusive a criacdo de leis e regulamentos ndo comerciais, sejam eles plblicos ou privados.?
Portanto, nessa primeira fase do Direito Comercial destaca-se o fato de que a
concorréncia existente entre as corporacdes de oficio acabou por ensejar na necessidade de
distingdo de produtos, o que impulsionou o surgimento de marcas individuais e coletivas.
Ainda, para explorar a atividade econdmica, o artesdo dependia de uma carta de concesséo do
governante, chamada de carta patente, pela qual se destaca o inicio de uma tentativa de

organizacdo do mercado por parte dos Governantes.

Secédo Il — A Segunda fase do Direito Comercial

A constatacdo desta nova fase ocorre durante o desenvolvimento da Revolugéo
Comercial. Comeca a ruir a estrutura individualista da primeira fase, sendo gradativamente
substituida pela participacdo das grandes monarquias.

Os monopolios conferidos por cartas patentes as corporacdes de oficio sdo substituidos
por outros destinados as grandes companhias de exploracdo. A Propriedade Industrial
internacionalizou-se pela expansdo do comércio mundial.?®

A analise deste periodo histérico passa por dois momentos distintos. Inicialmente,
destaca-se a consolidacdo da interferéncia econémica do Estado na exploracdo da atividade
econbmica. Em seguida, destacam-se 0s descontentamentos com 0s monopolios estatais e a
luta por liberdade de iniciativa no campo econémico.

Para compreender melhor esses dois momentos, sera necessario fazer uma distin¢éo
entre o primeiro momento, aqui chamado de Revolucdo Comercial, e 0 segundo momento, que
representou a transicdo deste modelo de organizacao juridica para a terceira fase do Direito

Comercial.

28 Veja-se 0 exemplo de um regulamento editado na cidade de Preston, na Inglaterra, redigido em 1328:

... henhum dos cidadaos, feitos cidaddos por registro nos tribunais e fora da Corporacdo dos Mercadores, nunca
sera Alcaide, avalista ou funcionario, mas apenas os cidadaos cujos nomes estejam incluidos na Corporacdo dos
Mercadores; porque o rei concede a liberdade aos cidaddos que integram a Corporagdo e a nenhum outro.
HUBERMAN, Leo. Ibidem, p. 35.

29 ¢f. COPETTI, Michele. Afinidade entre Marcas: uma questdo de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010,
p.19.



26

81° A Revolugdo Comercial

A Revolucdo Comercial tem inicio com a expansao maritima das na¢fes europeias, nos
séculos XV e XVI. Esse fato historico consagrou-se como um dos principais fatores de
expansdo da atividade mercantil, propiciou grande acimulo de riquezas as nac¢bes do velho
continente e modificou a Estrutura do Direito Comercial.*

Os acordos monopolistas das corporagdes de oficio foram repudiados, entretanto os
monopolios ndo deixaram de existir, passando a ser instrumento de dominacéo das Metrépoles
as suas colonias.®

Surgiu, entdo, uma “distingdo entre monopdlios ilicitos e licitos, que seriam aqueles
outorgados pelos soberanos, tendo em vista o bem comum’32, O sistema de cartas patentes foi
mantido como direito de exploracdo exclusiva de uma atividade econémica conferida pelos
soberanos. Para tanto, as principais nagdes europeias promoveram uma unificacdo na producéo
de normas juridicas, tanto no &mbito do Direito Publico quanto no Privado. Este periodo foi
marcado por intensa atividade legislativa, que culminou com as grandes ordenacdes dos séculos
XVle XVIIL®

Nesse contexto, surgem as grandes companhias europeias, aliando interesses publicos
e privados, com a finalidade de explorar as novas colnias da América, Africa e Asia, além de
outras regides ja conhecidas na prépria Europa. Essas companhias recebiam tanto o direito de

%Enquanto nos séculos X1l e XIV o crescimento econdmico estava concentrado principalmente na Italia, o
“século de ouro da economia italiana”, a partir do final do século XV e inicio do século XVI, o expansionismo
europeu ganhou tragos imperialistas, face ao descobrimento da América e, consequentemente, de suas minas de
ouro e prata. ASCARELLLI, Tulio. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econdbmico e Financeiro, p. 90

31 Segundo SALOMAO FILHO, Calixto. O regime de monopdlio plblico pode ser amplamente descrito como o
modo de colonizacéo utilizado por Portugal e Espanha durante a colonizacdo da América Latina. Ele pode ser
descrito como um monopdlio absoluto, controlado pela Metrdépole, de produtos importados e exportados pela
Col6nia. Direito Concorrencial. S&o Paulo: Malheiros, 2013. p. 28.

%2 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 51.

33Nesse sentido, CAVALLI, Cassio: descam-se as ordenagdes francesas de Savary, consistentes na Ordonnance
Du Commerce, de 1673, e na Ordnonance de la Marine, de 1681, em que se realizou uma compila¢do das normas
estatutarias italianas e neerlandesas, observando-se também as regras advindas dos costumes comerciais, o que fez
com que o direito comercial permanecesse como um corpo autbnomo de normas. Direito Comercial: passado,
presente e futuro. Rio de Janeiro: Elsevier: FGV, 2012, p. 28-29.

%4Nesse sentido DOBB, Maurice. Destacam-se as companhias inglesas, dentre as quais, fundada em 1553, a Russia
Company que foi a primeira companhia a empregar o capital social sob a forma de agbes e a possuir navios
incorporados, com carta-patente Ihe conferindo o direito de exploracéo exclusiva do comércio no Mar Branco além
do comércio com a Pérsia passando pela Russia. Em 1555 forma-se a Africa Company cujas atividades exploraram
o trafico de escravos. Em 1577 é fundada a Spanish Company para monopolizar o comércio de vinho, azeite e
frutas com Espanha e Portugal. Em 1578, a Companhia do Baltico recebe a carta-patente para desfrutar do
comércio exclusivo através do mar do Norte com a Noruega, Suécia, Poldnia, Lituania, Prissia e Pomerania. E em
1600 a fundagio da Companhia das indias Ocidentais, cuja carta-patente lhe conferia o comércio exclusivo com a
Turquia cf., A evolugdo do capitalismo. Traducdo de BRAGA, Manoel do Régio. 9% ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Cientificos Editora S.A., [s. d.], p. 120-122.
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exploragdo quanto o de legislacdo diretamente dos monarcas por meio de cartas-patentes®. Em
troca deste monopdlio de exploracdo as empresas pagavam impostos e taxas aos monarcas.

No universo da exploragao das marcas, em 1560, o “jurista Bartolo escreveu uma obra
denominada de Insignia et Armis, emitindo assim, o primeiro conceito juridico”.® Nessa fase,
elas ganham aspecto internacional, pois o inicio de sua regulamentacdo “coincide com a
expansido do comércio internacional”.%’

As marcas foram decisivas nesse processo de expansao, pois 0 mercado consumidor
ndo estava mais nas proximidades regionais do produtor, demandando forte organizacéo de
sinais, a fim consolidar elementos de diferenciacéo entre concorrentes.3®

Entretanto, enquanto na primeira fase do Direito Comercial a sua regulamentacéo ficava
por conta dos estatutos das corporacdes de oficio, na segunda fase, ha uma interferéncia maior
do poder publico, representando “um reconhecimento incipiente do direito de marcas como
direito subjetivo”.%

A boa reputacdo e o reconhecimento eram importantes para 0 comerciante que
necessitava do crédito e do reconhecimento daqueles com quem negociava, de modo que no
século XV “comecam a aparecer os registros de marcas distintivos para evitar que concorrentes
2340

desonestos os utilizem

Intensificaram-se as relag@es entre a protecdo a Propriedade Industrial e a concorréncia.

82° Transicdo entre a Segunda e a Terceira Fase do Direito Comercial e seus reflexos na

Propriedade Industrial

O periodo final do mercantilismo (segunda metade do século XVII) foi marcado por

uma série de revoltas contra os modelos econdmicos e politicos a época vigentes.**

%5 BURNS, Edward McNall, destaca que esses privilégios conferidos por cartas patentes levaram inclusive ao
dominio de nagdes inteiras, destacando que “a Companhia Inglesa das indias Orientais governou a india como se
fosse um estado particular, até 1784 (...) e a Companhia de Plymouth fundou a colénia de Virginia e governou-a
durante certo tempo como se fora propriedade sua”. Historia da civilizagdo ocidental: do homem das cavernas
até a bomba atémica. Tradugdo de MACHADO, Lourival Gomes e MACHADO, Lourdes Santos. 3 ed. Porto
Alegre: Globo, 1975, p. 496.

%6 VIEIRA, Marcos Antonio. Propriedade Industrial: Marcas, historia, legislacdo, comentarios, jurisprudéncia.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 8.

3T COPETTI, Michele. Ibidem, p.19.

38 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 543.

39 GUERRERO, Carlos. Ibidem, p. 84.

40 CARVALHO, Nuno. Op. cit., p. 562.

41 Como exemplo desses descontentamentos, destacou-se no campo politico a Independéncia dos Estados Unidos
da América; no campo da economia a criagdo de duas escolas: a Escola Fisiocrata na Franga e a Escola Liberal do
Pensamento Econdmico, na Inglaterra; e no universo juridico a reestruturacao das ideias do Direito Natural.
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As relagdes ligadas a exploracédo da atividade econémica e o sistema de cartas patentes
também sofrem alteracdo significativa, especialmente na Inglaterra, pois as sucessivas
demandas judiciais questionando a concessdo de monopdlios culminaram, “em 1624, com a
aprovacao, pelo Parlamento inglés, do Statute of Monopolies, impedindo a concessdo real de
monopolios, de maneira a limitar o poder do soberano.”*?

E a partir desta norma inglesa que “a exclusividade do desenvolvimento de uma
atividade econémica deixou de se basear apenas em critérios de distribuicdo geografica de
mercados, privilégios nobilidrquicos e outras restri¢des proprias ao regime feudal.”*3

Aquele Estatuto Inglés foi aprovado em meio a um ambiente hostil entre o Parlamento
€ 0 monarca, “contra os monopdlios abusivamente concedidos pelo Rei, em total desrespeito
as normas da common Law — as que exigiam que tais tipos de privilégios individuais s6 podiam
ser concedidos pelo Parlamento.”**

Mesmo inovador quanto a concessdo dos beneficios, esse estatuto manteve as patentes
ligadas & exploracdo exclusiva de atividade econ6mica para atrair tecnologia e
desenvolvimento da industria local.

No campo econdmico, as modificacdes daquele periodo histérico foram motivadas pelo
sofrimento imposto aos comerciantes, impossibilitados de explorar o livre comércio, pois 0s
monarcas monopolizavam uma grande quantidade de atividades lucrativas nas méos de apenas
algumas companhias.*

Por conta desses descontentamentos, floresceram na Inglaterra ideias contrarias ao
Mercantilismo, tais como aquelas professadas por Adam Smith, que priorizava em suas teses
liberais a ndo intervencéo estatal. Adam Smith consolidou a chamada Teoria do Liberalismo
Econdmico, ou Regime Capitalista Liberal de Mercado, que pode ser identificado “ao
reconhecer-se o direito subjetivo natural de propriedade e a decorrente livre iniciativa, com
minima intervencdo estatal, liberando as forcas naturais de mercado.”*®

Igualmente na Franca, o Poder Publico regulava os precos das mercadorias e impedia a
exploracdo de determinadas atividades. Essa regulamentagéo foi um dos fatores de motivacao

42 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do Antitruste, p. 54.

43 COELHO, Fabio Ulhoa. Principios do Direito Comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 195.

4 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 230.

4Exemplo dessa politica que visava proteger interesses exclusivos foi a situacdo dos produtores de |3 na Prussia
destacada por Leo Huberman que estavam impedidos de explorar o seu proprio produto, pois naquele pais havia
uma politica de incentivo a industria téxtil privilegiando apenas alguns fabricantes, que encontravam matéria-
prima barata pela grande quantidade do produto a disposi¢do pela falta de concorrentes. HUBERMAN, ibidem,
p.121.

4% SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O Capitalismo Humanista. Filosofia Humanista de Direito Econdmico.
Edicao Digital. Petropolis — Rio de Janeiro: KBR Editora Digital Ltda., 2011, p. 115.
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para a criagdo da Escola Fisiocrata*’, em cujas bases estava o grito que simbolizou este periodo:
laissez-faire, no sentido de deixar em paz os agricultores e pequenos comerciantes.

Tais eventos marcariam uma nova era na evolucao dos direitos individuais do homem
e, em consequéncia, a realidade econémica contribuiu para uma nova formacao de capital e
desenvolvimento com a revolugdo industrial, que veio consolidar a exploracdo ndo s6 das

marcas, mas de outros bens da propriedade industrial, tais como concebidos atualmente.

Secédo Il — A terceira fase do Direito Comercial e a consolidacdo da Propriedade
Industrial

Apesar de existir a exploracdo de marcas desde a antiguidade, a nocdo de Propriedade
Industrial historicamente surgiu no século XIX, sendo “produto resultante de dois indutores
fundamentais e complementares: a Revolugdo Francesa (liberdade de iniciativa e propriedade
privada) e a chamada Revolugio Industrial (producdo em massa).”*®

A Revolugao Francesa aboliu “todas as corporagdes de oficio e os seus respectivos
privilégios™*°, ndo s6 apresentou uma nova realidade a concepgéo de Direitos Humanos, como
também motivou a criacdo legislativa marcante daquela época: os codigos iluministas. As
concepcdes de pensamento, preocupadas com as incipientes conquistas dos direitos humanos,
fizeram nascer uma ideologia voltada para a codificacdo do direito privado, elevando a
legislacdo a condicdo de ciéncia.

Esta mudanca metodoldgica acabou por atender tanto a anseios da Revolucdo Francesa,
como da Industrial, que exigiam uma estrutura juridica confiavel e previsivel, para atender aos

investimentos econdmicos.>°

“4"Fisiocracia deriva do grego physis (natureza) e kratein (governar), ou seja, governo da natureza.

48 GONGALVES, Lufs. Ibidem, p. 13.

49 CARVALHO Nuno. Ibidem, p. 101.

%0Esse novo direito deveria estar isento de qualquer obscurantismo. Ele constituiria um sistema claro e certo,
compreensivel para o povo, pois, de agora em diante, o direito deveria estar a servi¢co do povo. Para alcangar esse
objetivo, era preciso preencher duas condigdes. A primeira era material: a criacdo de um novo sistema juridico
baseado num novo corpo de fontes; a segunda era formal: uma nova técnica deveria ser desenvolvida para
assegurar a aplicagdo na pratica do novo direito. A primeira condicao foi preenchida pelo direito natural, a segunda
pela legislacdo, em particular pelos codigos nacionais introduzidos em todo o continente europeu. In
CAENEGEM, Raoul Van. Uma introdugdo histérica ao direito privado. Tradugdo CAMPINHO, Antonio. Forum
sobre indicacdo geogréfica e denominacbes de origem. Disponivel em
<www.wipo.int/edocs/.../pt/.../;wipo_geo_lis_08_themel_campinos.doc>. Acesso em 30 mai. 2014, p.163-164.


http://www.wipo.int/edocs/.../pt/.../wipo_geo_lis_08_theme1_campinos.doc
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Tal previsibilidade também deveria estar clara nas regras relativas a Propriedade
Industrial, de forma que o século XIX foi bastante promissor na profusdo de normas relativas
a regulamentacéo de seus bens.

Esse periodo caracterizou-se pela formacdo do pensamento de que a concorréncia
deveria “ser vista como um meio para conciliar a liberdade econdmica individual com o
interesse publico®?, o que fez nascer a distingdo da concorréncia de caréter particular, ligada
a relacdo dos empresarios entre si, com o chamado Direito Antitruste, em que as relacdes estdo
voltadas para a organizacao econémica do Estado e os particulares.

Para uma melhor compreensédo didatica deste periodo, é necessario fazer uma divisao
entre as mudancas juridicas trazidas com a teoria dos atos de comércio, a revolugdo industrial,
as primeiras normas de regulamentacdo da Propriedade Industrial e as primeiras normas

regulatdrias da repressao da concorréncia.

81° Teoria dos atos de Comeércio e as primeiras normas de regulamentacdo da

Propriedade Industrial

Na Europa, especialmente na Franga, entre 1804 e 1810, como consequéncia da
“aplicagiio dos resultados politicos da Revolucdo Francesa®?, promulgou-se uma grande obra
legislativa, composta por cinco cddigos principais: Codigo Civil, Cddigo Comercial, Cddigo
de Processo Civil, Cédigo Penal e Codigo de Processo penal. Esses codigos “criavam o
arcabouco institucional indispensavel para o florescimento do regime capitalista, pois
asseguravam a seguranca e a previsibilidade tdo indispensaveis para as relagdes economicas”.>

Tais preceitos encontravam fundamento, principalmente, na filosofia kantiana, que
inaugurou o racionalismo e proclamou que o homem deveria se governar com base em leis,

frutos de sua propria inteligéncia. >*

51 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. 3 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2012,

p. 63.
52 RADBRUCH, Gustav. Introducéo a Filosofia do Direito. Tradugdo MENDONCA, Jacy de Souza. Disponivel
em: <http://casadointelecto.yolasite.com/resources/filosofia%20do%20direito%20gustav%20radbruch.pdf.>.

Acesso em 07 jan. 2013, p. 45.

%3 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e RelagGes Privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010,
p.11.

5 Nesse sentido destaca-se trecho da sua obra Fundamentos da Metafisica dos costumes: Em razéo disso, um ser
racional deve considerar a si mesmo como inteligéncia (isto é, ndo pela parte de suas poténcias inferiores) e como
pertencente, ndo ao mundo sensivel, mas ao inteligivel; portanto, tem dois pontos de vista sob os quais pode
considerar-se a si proprio e conhecer leis do uso de forgas e, conseguinte, de todas as suas agles: 0 primeiro
enquanto pertencente ao mundo sensivel, debaixo de leis naturais (heteronomia), e 0 segundo, como pertencente
ao mundo inelegivel, sob o dominio de leis que, independentes da natureza, ndo sdo empiricas, mas se fundam
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Esta realidade juridica e filosofica se fez sentir no Direito Comercial, que passou a ser
sustentado ndo mais por critérios subjetivos, promovidos por corpora¢fes ou companhias, mas
sim, pela objetividade do Cdédigo Comercial lluminista, dando inicio a sua terceira fase
historica.

Neste periodo, a legislagdo ganhou importancia impar, ndo s6 como garantia de
protecdo aos direitos do cidaddo contra o Estado, mas também como regulamentadora das
normas de direito privado. A lei passou a ser a mais importante fonte do Direito.

Tal estrutura exegética, na forma de interpretar e compreender o Direito, foi
fundamental para a profuséo de diversas normas reguladoras, ndo somente das marcas, mas da
Propriedade Industrial e da atividade concorrencial, motivadas pela significativa transformacao
no modo de compreensdo do Direito.

No campo da Propriedade Industrial, essa fase se caracterizou por uma intensa atividade
legislativa. Despontam as legislacOes pioneiras sobre o tema, especialmente, nos Estados
Unidos, em 1790, o chamado Patent Act; na Franca, a Lei de 1791; no Brasil, o alvara de 28
de abril de 1809; e, posteriormente, a realizacdo da Convencao de Paris, em 1883.

As cartas-patentes, enfim, deixavam de ser meras concessdes conferidas pelo Estado
para a exploragédo de atividade econdmica, para consolidar-se como instrumento de protecéo
as invencdes e ao direito de impedir concorrentes de explorar as técnicas patenteadas.

As ideias liberais foram de extrema importancia na consolidagdo desse sistema, tal
como visto na Constituicao dos Estados Unidos de 1789 que estabeleceu, no artigo 1°, da se¢édo
8, o direito exclusivo aos autores e inventores sobre seus escritos ou descobertas®, motivando
no ano seguinte a publicacdo da primeira lei americana sobre patentes, o Patent Act de 1790.

Mesmo sendo o Direito americano baseado na jurisprudéncia, “o direito positivado
relativo as patentes ¢ denso e detalhista”®® demonstrando que naquele pais a influéncia do
pensamento iluminista ocorreu no universo da Propriedade Industrial, cujos bens ganharam
status de propriedade, ndo mais de recompensa.

Essa mesma caracteristica foi defendida na Franca no mesmo ano de 1790, pelo

deputado M. Bouffers, dando “um passo decisivo para a promulgacdo das leis francesas de

somente na razdo. KANT, Emmanuel. Fundamentos da metafisica dos costumes. Trad. Lourival de Queiroz
Henkel. Séo Paulo: Ediouro, 1997, p. 108-1009.

55 Art. 1, secdo 8 — (...) Promover o progresso da ciéncia e das artes (teis, garantindo, por tempo limitado, aos
autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas (..). Disponivel em
http://pt.wikisource.org/wiki/Em_Tradu%C3%A7%C3%A30:Constitui%C3%A7%C3%A30_dos_Estados_Unid
0s_da_Am%C3%A09rica#Se.C3.A7.C3.A30_8. Acesso em 9 de maio de 2014.

% ABREU, Maria Inez Araujo de. Direito de Patentes nos Estados Unidos da América. Revista de Direito
Empresarial. n.9, jan/jun, 2008. Curitiba: Jurua, 2008, 97-731, p. 97.
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1791 e 1793, que expressamente reconheciam, enfim, a propriedade intelectual e garantiam ao
autor a exclusividade de exploraco da obra.”’ Ressalta-se que “a lei de 1791 foi a primeira
lei de patentes que ndo reconheceu ao inventor o direito de usar a invencédo e sim o direito de
proibir terceiros de uséa-la.””®

Seguindo a esteira das mudancas na estrutura legislativa, o Brasil destacou-se como o
quarto pais®® a apresentar uma legislacdo de protecéo aos direitos do inventor por intermédio
da promulgacédo do Alvara de 28 de abril de 1809.

“Esse decreto compunha-se de um conjunto de medidas que visavam estimular os
investimentos industriais em determinados setores”®, ndo se apresentando necessariamente
como uma lei sobre Propriedade Industrial, mas sim como instrumento para ampliar o comércio
e a navegacio®?, caracterizou-se por exigir dos inventores o depdsito prévio de suas invengoes,
respeitando o critério da novidade e obrigando-os a publicar seu invento, que ao final de 14
anos cairia em dominio publico.5

No final do século XI1X, as legislacdes especificas sobre o tema ganham uniformidade
com a realiza¢do da Convengdo de Paris, em 1883, “um dos mais antigos atos internacionais
de carater econdmico multilateral que existem no mundo”®?, pelo qual os paises signatarios se

comprometiam a criar um “servigo especial da propriedade industrial e um depdsito central

5 FONSECA, Yyri lkeda. O Reconhecimento histérico do direito do autor e seu reconhecimento
internacional. Disponivel em <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10579>. Acesso em 12 mai. 2014

% CARVALHO, Nuno. lbidem, p. 305.

59 Lembrando que o antecederam o Estatuto dos Monopdlios em 1623 na Inglaterra; A Lei americana de 1790 e a
Francesa de 1791.

80 CRUZ, Murillo. A Entrada do Brasil na Convencdo Internacional para a protecdo da Propriedade
Industrial. Paris, 1883. Disponivel em:
<http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf.>. Acesso em 12 mai.
2014.

61 Segundo o texto original do Alvara: (...) e havendo estabelecido com este designio principios liberais para a
prosperidade deste Estado do Brazil, e que sdo essencialmente necessarios para fomentar a agricultura, animar o
comércio, adiantar a navegagdo, e aumentar a povoacao, fazendo-se mais extensa e andloga a grandeza do mesmo
Estado (...) Disponivel em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresal824/alvara-40051-28-abril-
1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html. Acesso em 15 mai. 2014.

62 Segundo texto original do referido Alvara: VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de
alguma nova machina, e invengdo nas artes, gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor
pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que
estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento a Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo
a verdade, e fundamento delle, Ihes conceda o privilégio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigada a publical-
o depois, para que no fim desse prazo toda a Nacgdo goze do fructo dessa inven¢do. Ordeno outrosim, que se faca
uma exacta revisdo dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e
revogando-se todos 0s que por falsa allegacdo, ou sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessoes.
Disponivel —em:  <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresal824/alvara-40051-28-abril-1809-
571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em 15 mai. 2014.

6 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013,
p. 622.
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para comunicacdo ao publico das patentes de invencdo, modelos de utilidade, desenho e
modelos industriais de marcas de fabrica e de comércio.”®*

“Esta Convencao foi o resultado de varias reunides e conferéncias diplomaticas que
buscavam o reconhecimento internacional das patentes e marcas, dentro de um quadro mais

65 normativos.

homogeéneo e igualitario aos diversos dispositivos

A Convencdo da Unido de Paris estabeleceu principios basicos que reduziram as
divergéncias entre as diversas legislacdes sobre Propriedade Industrial, especialmente pelo fato
de incluir o principio do tratamento nacional, consagrado no art.2°, pelo qual os nacionais de
cada um dos paises membros puderam gozar, em todos os demais signatarios, a mesma
protecdo, vantagens e direitos concedidos pela legislacdo do pais a seus nacionais.

Foi com a Convencdo da Unido de Paris, em 1883, e a posterior Convencdo de Berna,
para a Protecdo das Obras literais e Artisticas, em 1886, que “o direito industrial passou a
designar o direito dos bens incorpéreos”.

Cada uma dessas Convencg@es criou escritorios independentes para a fiscalizagdo de
seus direitos, entretanto, em 1893, seus escritorios foram unificados criando o Escritdrio
Internacional Unificado pela protecdo da Propriedade Intelectual, conhecido por sua sigla
BIRPI (em francés: Bureaux Internationaux Réunispour la Protection de la Propriété
Intellectuelle).

Ainda, seguindo esta tendéncia de internacionalizacdo da Propriedade Intelectual, em
1890, é realizada a primeira revisdo da CUP, culminando, em 1891, com o Acordo de Madri,
de grande importancia historica, pois auxiliou na protecdo inicial das indicacbes de
proveniéncia, mais tarde, reconhecidas como indica¢des geogréficas.

Por fim, em 1897, foi criada a Associacao Internacional para a protecéo da Propriedade
Industrial, conhecida por sua sigla AIPPI, “dedicada ao desenvolvimento e aperfeigoamento
dos regimes de protecdo da propriedade intelectual”®’, cujo funcionamento foi suspenso
durante a primeira guerra mundial, retomando suas atividades no ano de 1925.

Ascencdo destaca o fato de que a Convencdo de Paris ndo impbs aos signatérios a
obrigacdo de legislar no dominio da concorréncia desleal, houve esforco legislativo apenas em

Portugal para reformular suas leis nesse sentido.5®

4 CERQUEIRA, Jodo. lhidem, p. 29.

8 CRUZ, Murillo. Ibidem.

% GONGALVES, Luis. Ibidem, p. 14.

87 Tradugdo propria do texto da AIPPI: “dedicated to the development and improvement of the regimes for the
protection of intellectual property”. Disponivel em https://www.aippi.org/?sel=aims.Acesso em 15 mai. 2014.

88 ¢f. ASCENSAO, José de Oliveira. Concorréncia Desleal. Coimbra: Almedina, 2002, p. 21-22.


https://www.aippi.org/?sel=aims
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Desse modo, percebe-se que o final do século XIX consolida o papel da Propriedade

Industrial como uma dos principais fatores de desenvolvimento econdmico.

82° As primeiras normas de regulamentacéo da Propriedade Industrial no Brasil

Ao contrério dos paises europeus, o Brasil ndo vivenciou as duas primeiras fases do
desenvolvimento do Direito Comercial, pois sua origem remonta ao século XVII, inexistindo,
portanto, qualquer elemento histérico ate entéo.

Mesmo apds seu descobrimento, esteve vinculado a metropole portuguesa, sem a
possibilidade de desenvolver atividades empresariais, “procurava-se apenas desenvolver a
mineracdo, a lavoura, a pecudria, as indastrias extrativas naturais, assim mesmo debaixo de
restricdes de toda a sorte.”®

A exploragdo industrial no Brasil somente teve inicio com o Alvara de 1809, quando a
Corte Portuguesa transferiu-se para o Brasil. Conforme mencionado anteriormente, o Brasil
despontou-se como o quarto pais no mundo a apresentar em textos normativos regulamentagao
sobre a propriedade industrial, permitindo a concessédo de privilégios aos inventores de novas
maquinas.”®

Com a proclamacéo da independéncia, a Constituicdo do Império, de 1824, manteve as
garantias individuais dos inventores sobre suas producdes, assegurou-lhes privilégio exclusivo
e temporario ou a remuneracdo pelo ressarcimento da perda pela vulgarizacdo. Tais preceitos
constitucionais motivaram, em 1830, a promulga¢do de uma lei “tendente a tornar efetiva a
protecdo dos inventores, lei que regulou a concessdo dos privilégios e os direitos deles
decorrentes.”’?

Segundo Barbosa, “essa determinagdo equivale a uma antecipagdo de meio século, ao
principio da propriedade do invento, que s6 em 1878 o Congresso Internacional da Propriedade
Industrial, reunido em Paris, definitivamente assentou.”’?

Tardia, entretanto, foi a protecdo relativa as marcas. Caso emblemaético que motivou a
criacdo de legislacdo especifica foi a atuacdo de Rui Barbosa como advogado de Meuron &
Cia., que ingressou em juizo para defender a marca de rapé “Areia Preta.” O Tribunal aquela

época ndo reconheceu a usurpagdo da marca pela falta de elementos normativos, o que motivou

8 CERQUEIRA, Jodo. lbidem, p. 2.

0 Segundo CERQUEIRA, Jodo. Essa Alvara foi inspirado no Estatuto dos Monopélios da Inglaterra, de 1623 e
contém as linhas fundamentais para a protecéo das invengdes. Op. cit., p. 7.

I CERQUEIRA, Jodo. Idem. p. 10.

2 BARBOSA, Denis, Tratado da Propriedade Intelectual, p. 21.
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0 representante da empresa a apresentar ao Parlamento Nacional requerimento para a producao
de uma legislacéo especifica.”*Com isso, a primeira regulamentagio das marcas somente se deu
em 1875 por meio do Decreto n. 2.682, reconhecendo ao fabricante e negociante o direito de
marcar o0s produtos de sua manufatura e de seu comércio.

Ap0s participar do Congresso Internacional de Paris, em 1880, o governo imperial inicia
os trabalhos legislativos para a aprovagédo do Decreto 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que,
aquela época, estava “entre as mais perfeitas sobre o assunto”.’*

Munido desta nova legislacao, o Brasil participa, em 1883, da Convencédo da Unido de
Paris para a protecdo da Propriedade Industrial. Essa participacdo intensifica as relagdes
comerciais brasileiras, que acaba por resultar na promulgacéo de legislacdo especifica em 23
de junho de 1884, o Decreto 9.233, posteriormente regulamentado pelo Decreto 9.828, de 31
de dezembro do mesmo ano.

A Proclamacdo da Republica trouxe uma nova constituicdo em 1889, que garantiu a
propriedade dos inventores e das marcas de fabrica, encerrando, assim, a profusdo de normas

brasileiras no século XIX.

83° A importancia da Revolugdo Industrial para o desenvolvimento da Propriedade

Industrial

Deve-se destacar que a Inglaterra no comego ndo adotou a mesma organizacao juridica
dos Codigos Napoleonicos, isto porque “o direito inglés manteve seu curso tradicional de modo
imperturbavel”’®, mantendo-se o direito comum (common law) tal como consolidou-se em
periodos anteriores. Desse modo, a principal contribuicdo da Revolucdo Industrial a
Propriedade Industrial esteve na expansdo das atividades econdmicas’®. A patente foi
transformada “num instrumento capitalista — alguns ajustes foram introduzidos no sistema,
nomeadamente por meio da adocdo de condi¢Oes mais estritas de patenteabilidade bem como

do requisito da descricéo e divulgagdo do invento”.”’

73 Cf. REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 28 ed. v.1. Sio Paulo: Saraiva, 2009, p. 257.

4 CERQUEIRA, Jodo. Op. cit., p. 18.

> CAENEGEM, Raoul. Ibidem, p. 188.

6 A Revolugdo Industrial teve inclusive como um de seus fatores de propulsdo um bem da Propriedade Industrial,
qual seja a invencdo da maquina a vapor. Segundo Marcos Ant6nio Vieira: O inventor da méaquina a vapor ndo é
0 escocés James Watt (1736-1819). Mas é ele quem aperfei¢oa a engenhoca criada por Thomas Newcomen. Seja
como for, a maquina traz a Revolugdo Industrial. Propriedade Industrial: Patentes. Floriandpolis: Conceito
Editorial, 2008, p. 54.

T GONGALVES, Luis. Ibidem, p. 277.
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O progresso promovido por essa revolucdo elevou a producgédo industrial a uma
especializacdo jamais vista, firmando bases para uma divisdo do trabalho, cujo reflexo na
geografia econdmica foi sentido ndo somente na Inglaterra, mas também internacionalmente
por meio da concepgao da divisdo internacional do trabalho’®.

Todas estas modificacdes de carater econdmico levaram a uma mudanca na estrutura
interna e externa do Direito Comercial, pois ampliaram ndo s6 a quantidade de relagdes
negociais praticadas pelos comerciantes, como também a propria caracterizacdo daquelas
atividades que seriam consideradas como atividades mercantis, especialmente a industrial.”

Ocorria entdo uma transformacgéo no modelo capitalista, que consolidou definitivamente
a era industrial. Do mesmo modo, o Direito Comercial incorporou as relagdes industriais, néo
s6 no sentido da producdo e das atividades a ela inerentes, mas também na protecdo a

Propriedade Industrial, reflexo direto do expansionismo econémico.

84° As primeiras normas do Direito da Concorréncia

Mesmo considerando toda a profusdo econémica que viveu a Europa no periodo da
Revolucdo Industrial, ndo foi naquele continente que se promulgaram as primeiras normas
destinadas exclusivamente a regulamentacdo do Direito Antitruste.

Destacou-se o Canada como sendo o pioneiro, por intermédio do Act for de Prevention
and Sup-pression of Combinations Formed in Restraint of trade editado, em 1889, com a
finalidade de “atacar arranjos ou combinagdes voltadas a restringir o comércio mediante
fixacdo de pregos ou a restri¢do da producdo (cartéis)”®
No ano seguinte, em 1890, os Estados Unidos editaram o Sherman Act, com a finalidade

de evitar abusos econdmicos®. Essa lei atendeu aos anseios sociais daquela época, pois a

8 O economista CARREIRO, Carlos Haroldo Porto fez uma analise dessa evolugdo: “a especializagdo (resultado
de uma enorme e profunda divisao do trabalho) de individual, que era, passou a internacional (divisao internacional
do trabalho), tornando possivel o aparecimento de uma economia mundial”. CARREIRO, Carlos Haroldo Porto.
Historia do Pensamento Econémico. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975, p.211.

" Destaca CAVALLLI, Cassio, que a propria divisio que se estabelecia entre atividades civis e mercantis passou
por modifica¢des. Exemplificando que “as industrias extrativistas, por exemplo, ainda que fortemente ligadas ao
solo, foram consideradas comerciais”, e do mesmo modo se dava com “as empresas de incorporagdo, construgao
e de exploragdo agricola”. Ibidem, p. 100.

8 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 64.

81 KENNEDY, Paul. destaca que: “antes mesmo da deflagracio da Guerra Civil, em abril de 1861, os Estados
Unidos se tinham tornado um gigante econémico, embora a distdncia da Europa, a concentragdo no
desenvolvimento interno (e ndo no comércio exterior) e a natureza acidentada do interior do pais ocultassem, em
parte, esse fato. Embora sua parcela da produgdo mundial de manufaturas estivesse, em 1860, bem atras da parcela
britanica, ja tinha superado a da Alemanha e a da RUssia e estava na iminéncia de alcangar a Franga.” Ascens&o e
queda das grandes poténcias. Traducdo de Waltensir Dutra. 72 ed. Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 176.
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populacdo entendia ser prejudicial a economia a concentracdo de poder econdmico nas maos
de trustes e cartéis.®

A promulgacdo do Sherman Act mostrou-se adequada a ideologia liberal proveniente
da Revolucao Francesa e da Independéncia dos Estados Unidos, pois representou uma das
formas do liberalismo econdmico®. Desse modo, tal legislacdo acabou sendo reconhecida
como “o mais significativo diploma legal que corporificou a reacdo contra a concentracao de
poder em mé&os de alguns agentes econdmicos, procurando disciplina-la.”84

Estas primeiras legislacbes mostram que a utopia de liberdade mercadoldgica sem
restricbes ndo pode ser alcancada, sendo necessario que normas especificas regulamentem as
relagdes entre os empresarios como um meio de garantia da propria liberdade no exercicio das
atividades econémicas.

Havia preocupacdo com a garantia da entrada e da propria permanéncia dos empresarios
na exploragdo das atividades econémicas, demonstrando, nesse primeiro momento, uma
“protecdo a liberdade subjetiva dos concorrentes, ou seja, a protecdo a defesa dos interesses
dos comerciantes.”

Outras legislacdes que visavam regulamentar a concorréncia também foram
promulgadas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, entretanto essas promulgagdes

ocorreram principalmente no inicio do século XX.

82 Os cartéis caracterizam-se pela reunido de empresas rivais, com a finalidade de realizarem acordo mutuo para a
dominagao do mercado, j& os trustes consistem na reunido de empresas, em que as mais fracas e, em regra menores,
cedem seu o poder de gestdo para outras maiores e mais fortes, gerando assim uma organizacdo administrativa
Unica. Caracteristica marcante da historia econdémica americana durante a segunda metade do século XIX foi a
consolidacdo de cartéis e trustes como uma forma de organizagdo empresarial para dominagdo de mercados.
FORGIONI, Paula. Destaca que O “Standard Oil, celebrado em 1882, foi o primeiro e mais conhecido de todos
os trustes. Rockfeller, seu administrador fez com que essa empresa por muitos anos controlasse a inddstria
americana do petrdleo. In Os fundamentos do Antitruste, p. 76.

8 Nesse sentido, destaca GRAU, Eros Roberto: A generalidade e abstragdo da lei garantem o individuo contra a
arbitrariedade estatal, porque isto é indispensavel ao calculo e seguranca inerentes a producdo capitalista; mas o
calculo e seguranga inerentes a producdo capitalista reclamam também previsibilidade no comportamento dos
agentes econdmicos. Isto é: cada agente econdmico necessita de garantias (i) contra o Estado e (ii) contra os outros
agentes econdmicos que atuam no mercado. Vale dizer, célculo e seguranca inerentes a producdo capitalista
exigem uma dupla garantia: (a) Contra o Estado (=liberalismo politico) e (b) em favor do mercado (=liberalismo
econdmico; a liberdade econdmica em suas duas faces, liberdade publica e liberdade privada. A ordem econdmica
na constituicao de 1988, p. 37.

8 FORGIONI, Paula. Op. cit., p. 70.
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Secéo IV — O desenvolvimento da Propriedade Industrial e do Direito da Concorréncia
no Seculo XX

O século XX apresentou significativas modificacdes na concepcdo do Direito como
ciéncia autbnoma. Os fatores historicos ligados as duas grandes guerras mundiais acabaram por
transformar significativamente o pensamento juridico, “modelado numa época de sucessivas
tragédias.” &

No Direito Comercial as certezas e a objetividade, outrora oferecidas pela teoria dos
atos de comércio, mostraram-se insuficientes a nova realidade empresarial. “Aqueles que se
dedicavam a atividade comercial paulatinamente passaram a dirigir a sua atencdo para a
producio de bens de consumo e para a prestagdo de servicos”®, o que acabou por abalar as
estruturas de Direito Privado como um todo, pois ndo era mais possivel considerar um sistema
suficientemente objetivo para discriminacdo de atividades comerciais e ndo comerciais.

Entdo, os italianos, inspirados nas ligdes de Vivante, promulgaram em 1942 um Cédigo
Civil que adotou formalmente a postura de unificagdo das legislacdes de Direito Privado®’,
consagrando a chamada Teoria da Empresa.

Essa teoria ou o codigo ndo sao referenciais sobre a Propriedade Industrial ou a
concorréncia desleal, entretanto constata-se no Titulo IX dois capitulos especifico sobre a
propriedade industrial e no Titulo X um capitulo especifico sobre a concorréncia.®

8 LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito: das origens a escola histdrica. 1v. Sdo Paulo: Editora
WMF Martins Fontes, 2008, p. IXXX.

8 DUARTE, Ronnie Preuss. Teoria da Empresa a luz do novo Codigo Civil brasileiro. Sdo Paulo: Metodo,
2004, p. 23.

87 Nesse sentido VIVANTE, Cesare: E dificil fazer uma separagfo nitida entre a matéria regulada pelo Cédigo
civil e a regulada pelo Cédigo Comercial, porquanto o conceito juridico do comércio se vai modificando e
geralmente alargando justamente com o0s progressos legislativos, e também, sob o regime das leis atuais, com o
aparecimento de novas formas econémicas. A dificuldade daquela separagdo artificial danificam de tal forma o
exercicio simples e pronto da justica, que alguns legisladores pensam cortar todas as dificuldades regulando por
meio de um s6 codigo tanto os neg6cios civeis como 0s comerciais; € o que se fez recentemente na Suiga, e igual
tendéncia manifestou o direito alemé&o nas recentes reformas legislativas. Instituicdes do direito comercial. 2 ed.
Sorocaba-SP: Editora Minelli, 2007, p. 18.

80s Italianos utilizaram-se do Cédigo Civil de 1942, cuja vigéncia mantém-se até os dias de hoje para indicar a
necessidade da protecdo dos bens provenientes da criacdo intelectual, dentre 0s quais se destaca a regulamentacédo
dos direitos de exclusividade sobre a exploracdo de invencbes e modelos de utilidade (previstos nos artigos 2584
e 2592). Do mesmo modo, o Codigo Civil Italiano no artigo 2598 também define diferentes hipéteses de
concorréncia desleal, das quais se dNestacam:1) Usar nomes ou sinais distintivos capazes de produzir confusdo
com 0s nomes ou sinais distintivos legalmente utilizados por outros, ou imitar os produtos de um concorrente, ou
exercer qualquer outro meio capaz de criar confusdo com os produtos e com as atividades de um concorrente;2)
Divulgar noticias e aprecia¢des sobre 0s produtos e sobre a atividade de um concorrente, capazes de estabelecer o
descrédito, ou se apropriar de qualidades dos produtos ou a empresa de um concorrente;3) Beneficiar-se direta ou
indiretamente de qualquer outro meio incompativel com os principios profissionais e idoneo a causar danos a outra
empresa.
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O Estado que, no século XIX, pouco interferia nas relacbes eminentemente privadas,
alterou sua postura legislativa no século XX, inserindo nas normas de Direito Publico regras de
protecdo as relacdes privadas, fenémeno este que ficou conhecido como constitucionalizacéo
do direito privado®.

No campo da Propriedade Intelectual hd& uma aproximacdo maior da Propriedade
Industrial com o Direito da Concorréncia, motivada, principalmente, pelas revisdes da Uniéo
de Paris e das constantes violacdes de marcas e patentes, tendo em vista 0 aumento significativo
da concorréncia econdmica, face a intensificacdo das relacdes comerciais entre diferentes
paises.®

Nesse sentido, ao final da primeira guerra mundial, em 1919, é criada a Camara de
Comércio Internacional por um grupo de “industriais, financistas e comerciantes determinados
a trazer prosperidade econdmica a um mundo que ainda estava se recuperando da primeira
guerra mundial”®?, cujas preocupacdes voltaram-se também para questdes relacionadas a
Propriedade Industrial, bem como as rela¢fes de concorréncia e desenvolvimento econémico.

O desenvolvimento da Propriedade Industrial a partir da segunda metade do século XX
é marcado pela preocupacdo social com os paises em desenvolvimento, especialmente no que
diz respeito as patentes e as relacBes de concorréncia entre as empresas em expansdo. Essa
preocupacdo levou, inclusive, a Europa a adotar expressamente o principio da livre
concorréncia “como regra geral no Tratado de Roma de 1957, que estabeleceu a Comunidade

Economica Europeia.”®?

8 Nesse sentido FACCHINI NETO: O fendmeno conhecido como constitucionalizagdo do direito privado pode
ser descrito de varias formas. Como j& salientado, do ponto de vista histérico, na época do liberalismo cléssico (e
com essa expressdo pretendemos abranger todas as concepgdes que derivam das ideologias do constitucionalismo
liberal, do liberalismo politico e econdmico, dos direitos humanos de primeira dimensdo), que coincide
substancialmente com a época das grandes codificacGes do direito privado do século XIX, concebiam-se as
constitui¢Oes liberais como verdadeiros codigos de direito publico (ou seja, diplomas juridicos que buscavam
disciplinar a organizacdo do Estado, a estrutura dos poderes, a competéncia de seus drgdos, bem como algumas
relagdes entre o0 Estado e seus suditos), ao passo que os codigos privados eram encarados como verdadeiras
constituicBes de direito privado (isto é, estatutos que disciplinavam as relagGes juridicas entre os cidaddos, com
exclusdo de qualquer intervencdo estatal, especialmente na area econémica, regida que era pela autonomia da
vontade e pela concepcdo individualista de propriedade privada). FACCHINI NETO, Eugénio. Reflexbes
histérico-evolutivas sobre a constitucionalizacdo do direito privado. In SARLET, Ingo Wolfgang. Constituigao,
direitos fundamentais e direito privado. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 54.

%Nesse sentido alerta ASCENSAO, José: num mundo cada vez mais incitado para a concorréncia econdmica,
torna-se também cada vez mais aguda a pressao sob a lealdade da concorréncia. Concorréncia Desleal, p. 16.

%1 Traducdo propria do texto original da Camara de Comércio Internacional: The group of industrialists, financiers
and traders were determined to bring economic prosperity to a world that was still reeling from the devastation of
World War I. They founded the International Chamber of Commerce and called themselves "the merchants of
peace". Disponivel em: <http://www.iccwbo.org/about-icc/history/the-merchants-of-
peace/#sthash.XeSuhpVN.dpuf>. Acesso em 19 mai. 2014.

%2 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 69.
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No campo da regulamentacdo econdmica da concorréncia, o Estado passou a ter o dever
de atuar na ingeréncia da vida econdmica e na fiscalizacdo dos particulares. Surgiu no seculo
XX a nocgéo de servico publico, que ofereceu a sistematizacdo do Direito da Concorréncia um
elemento fundamental para o estudo da teoria da regulagio.®®

O mercado acabou sendo reconhecido como “instituicdo juridica com foro
constitucional”®*, na medida em que o Estado deveria criar instrumentos para que todos
pudessem auferir sua sobrevivéncia, resguardados os principios da livre concorréncia, da livre
iniciativa e da valorizacao do trabalho humano, passando a desempenhar um papel como agente
de implementacdo de politicas publicas, cuja finalidade precipua estava em integrar e
modernizar as relagOes capitalistas e, em especial, as relacbes empresariais, interferindo
inclusive na forma de exploracdo da Propriedade Industrial, em especial as patentes, pois elas
estavam relacionadas a disseminacao do conhecimento tecnologico.

Vale ressaltar, portanto, que duas caracteristicas essenciais se destacam no século XX,
uma relacionada a aproximacao das normas de protecdo dos bens da Propriedade Industrial com
a concorréncia desleal e outra relativa a consolidacdo das normas estatais de coibicdo da
concorréncia no &mbito do Direito Antitruste. Dessa forma, faz-se necessario um estudo breve

sobre cada uma delas.

81° A Propriedade Industrial no século XX e os tratados internacionais

As principais caracteristicas percebidas nesse seéculo, sob a Otica dos tratados
internacionais sobre Propriedade Industrial, foram a aproximagéo com a concorréncia desleal,
a criacdo de normas de disseminacdo de tecnologia em paises em desenvolvimento e a criacdo
de 6rgdos internacionais de regulamentacao. Nas seis revisdes da CUP que ocorreram no século
XX, houve modificacdes sobre a protecdo a concorréncia®® em quatro delas, demonstrando esta

nova preocupacéo legislativa.

9% Segundo SALOMAO FILHO, Calixto. E a partir da colocagdo do regime de direito publico no centro da nogéo
de servico publico que se teoriza a mais importante (e mais deletéria) forma de regulacdo da economia: a concessdo
de servico publico. Regulacdo da atividade econdmica (principios e fundamentos juridicos). 2 ed. Sdo Paulo:
Malheiros, 2008, p. 25

% OLIVEIRA, Eutalio José Porto. O Estado, A Ordem Econdmica e a dignidade da pessoa humana. In MIRANDA,
Jorge e SILVA, Marco Antdnio Marques da (coord.). Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. 2 ed.
S8o Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 72.

% Lembrando que essas normas de protecdo a concorréncia referem-se a concorréncia desleal e ndo ao Direto
Antitruste.
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A primeira revisdo ocorreu no ano de 1900, na cidade de Bruxelas, agregando norma
especifica de protecdo as indicacGes geogréficas ao artigo 10, 0 que permitiu estender o
interesse de agir a qualquer pessoa de uma regido lesada por uma falsa indicacdo de localidade.

Na Revisdo de Washington, de 1911, foi incluido texto especifico no art. 10° bis, no
sentido de manifestar “a preocupagdo genérica de repressdo da concorréncia desleal.”%

A proxima revisdo da Convencao de Paris ocorreu em 1925, em Haia, caracterizada por
ter ampliado o numero de paises membros de 22 para 35 Estados. No aspecto doutrinario incluiu
de normas relativas a licenga compulsoéria, ocupando “o espago antes reservado a revogacgao
por caducidade, por ser uma medida menos drastica.”®” O artigo 10° bis, introduzindo clausula
geral de concorréncia desleal, e foi criado o art. 10° ter, o qual conferiu legitimidade ativa as
associacoes profissionais, tais como sindicados, para atuar contra atos de concorréncia desleal.*®

Em 2 de junho de 1934, na cidade de Londres, foi feita uma nova revisdo da Convencao
de Paris, cuja principal contribuicédo foi reforcar o acordo de Madri, permitindo apreensédo de
produtos comercializados com indicacdo falsa de procedéncia geografica, o que evidenciou
preocupacao especifica com a concorréncia ilicita.

Apds 1934 ocorre novo conflito armado internacional, a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). Com o seu término se intensifica a preocupacdo dos paises com a criagdo de
organismos internacionais, dentro de “esforgos para assegurar a paz e reorganizar a economia
capitalista.”®® Nesse sentido, sdo criados o Banco Mundial (BIRD), o Fundo Monetario
Internacional (FMI) e o GATT (em inglés: General Agreement on Tariffs and Trade!®).

De todos citados, é 0 GATT que apresenta relacdo direta com a Propriedade Industrial,

pois ao “promover o livre comércio entre os paises membros, através da redugdo de tarifas e

% GONGALVES, Luis. Ibidem, p. 356.

9 GONTUHO, Cicero. As transformac@es nos sistemas de patentes, da Convengéo de Paris ao acordo TRIPS.
Disponivel em: <http://www.fdcl-berlin.de/fileadmin/fdcl/Publikationen/C_cero-FDCL.pdf>. Acesso em 28 mai.
2014,

% No Brasil a Revisdo de Haia foi introduzida em nosso ordenamento juridico através do Decreto n. 19.056 - de
31 de dezembro de 1929, cuja redagdo do Art. 10 ter. foi a seguinte: Os paises contratantes comprometem-se a
assegurar, aos cidaddos dos outros paises da Unido, os recursos legais destinados a reprimir de modo eficaz todos
os atos especificados nos artigos 9, 10 e 10 bis. Comprometem-se além a decretar medidas que permitam aos
sindicatos e associacdes representantes da inddstria e do comércio interessados, e cuja existéncia ndo for contréria
as leis dos paises, pleitear em juizo ou junto as autoridades administrativas no sentido de reprimir aos atos previstos
pelos artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do pais, onde a protecdo € reclamada, o permitir aos sindicatos
e as associacOes desse pais.

% BARBIERI, José Carlos. Uma avaliacdo do acordo sobre aspectos dos direitos da propriedade intelectual
relacionados com o comércio: cinco anos depois. Revista de Administracdo Publica. Rio de Janeiro, v. 35(3),
Maio/jun 2001, p. 107-129, 2001, p. 112.

100 Acordo Geral de Tarifas e Comércio.
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entraves ndo tarifarios”!%, influenciou as discussdes sobre o comércio e a protecdo dos bens
incorporeos da Propriedade Industrial.%

Neste cenario de reconstrucdo econdmica outra revisao da CUP ocorreu, na cidade de
Lisboa, em 1958, com pequena participacdo de paises (ao todo 26), voltada principalmente para
a protecdo de denominagdes de origem e indicagdes geograficas. Essa revisdo conferiu meios

aos legitimos produtores para “reagir contra usos parasitarios em produtos ndo genuinos”1%3

,a
fim de consolidar a protecdo aqueles bens da Propriedade Industrial.

Mesmo com todas essas revisdes, ainda ndo foi possivel aos paises unionistas
estabelecer um consenso amplo com relagéo aos bens da Propriedade Industrial, especialmente
quanto as invengdes, pois 0s principios entdo estabelecidos eram “insuficientes para promover
uma harmonizacdo efetiva em ambito mundial, além de ndo prever san¢des diante do néo-
cumprimento”.*%

Persistiam, na primeira metade do século XX, discussdes relativas ao reconhecimento
das invencGes por meio de concessao de patentes, especialmente por dois motivos: o primeiro
relacionado ao reconhecimento delas como criacao cientifica, pois ainda nédo estava consolidada
a ideia de que as invencOes patenteadas deveriam servir aos fins da ciéncia, e o segundo ligado
a ideia de dominacdo de mercados, pois tais invencfes ainda eram associadas a ideia de
monopdlio.

Essa concepcdo somente se modificou por especial atuagdo das Cortes e Senado
americanos, que acabaram excluindo, naquele pais, a possibilidade de patenteamento de
criagdes técnicas sem qualquer mérito cientifico, reconhecendo que o sistema de patentes era
necessario no sistema capitalista.'®

Por outro lado, a aproximacéo da Propriedade Industrial com as ideologias de promogéo

do desenvolvimento social fez com que no inicio da década de 60 o Brasil motivasse a

101 BARBIERI, José. Op. cit., p. 112.

102 Segundo BARBOSA Denis, Exemplo disso é que o “artigo IX do GATT (Lei 313 de 30.09.48) ja previa
protecdo as marcas de indicagdes de procedéncia regional e geografica”. Tratado da Propriedade Intelectual, p.
655.

103 CAENEGEM, Raoul. Idem.

104 BARBIERI, José. Op. cit., p. 110.

105 De acordo com CARVALHO Nuno, Nos anos 60, o proprio Congresso norte-americano encarregou um famoso
economista, Fritz Machlup, entdo integrante do departamento de Politica Econdmica da Universidade de John
Hoppkins, de examinar como o sistema de patentes impactava na economia norte-americana. (...) As conclusdes
de Machlup neste estudo sdo talvez uma das passagens mais citadas em matéria de doutrina econémica sobre o
sistema de patentes. Disse Machlup “Nenhum economista, com base no conhecimento de hoje, poderia afirmar
com certeza que o sistema de patentes, tal como funciona hoje, confere um beneficio liquido ou uma perda liquida
a sociedade. O melhor que ele pode fazer é emitir presuncdes e adivinhar até que ponto a realidade corresponde
essas presungdes.” Ibidem, p. 369-370.
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Assembleia Geral das Nagdes Unidas a realizar um estudo sobre o valor do sistema de patentes
como elemento de protecdo a transferéncia de tecnologia para paises subdesenvolvidos.%

Com o crescimento das preocupacdes sociais, 0s paises subdesenvolvidos e os paises
em desenvolvimento, em especial o Brasil, viam no sistema de patentes vigente, aquela época,
um entrave para seu desenvolvimento social e econdmico. Havia um descontentamento desses
paises com o principio do tratamento nacional previsto na CUP.

Somente em 1964, as Nacbes Unidas publicaram o relatério intitulado The Role of
Patents in the transfer of Technology to Developing Coutries, no qual “separaram as patentes
concedidas para nacionais daquelas concedidas para estrangeiros”%’, pelo qual ficou decidido
que a falta de exploracdo de patente de titular estrangeiro poderia constituir barreiras ao
desenvolvimento econdmico e comercial.

Essa conclusdo permitiu aos paises em desenvolvimento introduzir a tecnologia
patenteada por estrangeiros em seus territérios mediante licenca compulsoria, entretanto era
indispensavel o “controle de praticas anticompetitivas e abusivas nos contratos de licengas”%,
para evitar eventuais abusos dos paises em desenvolvimento na tentativa de se aproveitarem de
tecnologias patenteadas.

O relatério das Nagbes Unidas tornou-se, enfim, “um tributo ao sistema internacional
de patentes em vigor, 0 que o Brasil e outros paises em desenvolvimento certamente nao
esperavam e ndo desejavam.”%® Com isso, ndo ficaram resolvidas as preocupacdes dos paises
em desenvolvimento quanto as restricdes as licencas compulsorias.

Nesse contexto, no dia 14 de julho de 1967, € realizada a Gltima revisdo da CUP, em

Estocolmo, que ampliou o art. 10 bis, incluindo os atos enganosos no elenco dos atos

106 Segundo MENESCAL, Andrea Kouri. Para realizar esse estudo foi necessario convidar um grupo de
especialistas, os quais compostos por membros dos trés principais 6rgdos internacionais de fiscalizacdo e estudo
de patentes a época existentes, quais sejam o BIRPI, a CCI e a AIPPI, “mesmo porque, segundo afirmacdo da
Secretaria, ‘o trabalho relativo ao relatorio solicitado pela resolucéo seria técnico demais para ser feito apenas pelo
Secretario Geral’ e incluia, com certeza, a assisténcia de consultores. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A
agenda para o desenvolvimento em perspectiva histdrica. In POLIDO, Fabricio e RODRIGUES JUNIOR, Edson
Beas (org). Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2007, p. 473.

107 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 375.

108 |hidem, p. 376.

109 MENESCAL, Andrea. Op. cit., p. 474.
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considerados desleais!? e criou a entdo Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual —
OMP|. 1!

Essa revisdo foi de grande importancia na consolidacdo dos direitos da Propriedade
Intelectual, pois com a criacdo da OMPI, abriu-se uma nova realidade para as negociagdes
relativas aos bens incorporeos. Barbosa destaca inclusive que “na passagem da década de 1970,
pela primeira vez na Histdria, a balanga de intangiveis (inclusive financeiros e de investimentos)
dos Estados Unidos superou a balanga comercial”*?, ilustrando a grande importincia do
comeércio desses bens.

Assim, é relevante mencionar que a falta de uniformidade de tratamento da propriedade
intelectual no cenério internacional ainda gerava descontentamento, principalmente nos paises
em desenvolvimento.

Somente em 1975, a Conferéncia das Nagdes Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD) apresentou um relatério favordvel aos paises em
desenvolvimento e subdesenvolvidos, intitulado “The Role of the Patent System in the Transfer
of Tecnology to Developing Coutries”.

Esse relatdrio constatou a necessidade de mudancas no sistema internacional de
patentes, sugerindo ao final “fazer com que as leis e praticas relativas a patentes sejam capazes
de efetivamente complementar outros instrumentos de politica para o desenvolvimento
nacional.”!*® Ndo motivou mudancas imediatas das legislacdes nacionais, ou mesmo na criagio
de Convencdes Internacionais para discutir o tema, gerando descontentamento dos paises
subdesenvolvidos.

Até mesmo os Estados Unidos estavam descontentes com o sistema internacional de

protecdo da propriedade intelectual, pois buscavam solucdo para tentar barrar o comércio de

110 No Brasil a Revisdo de Estocolmo foi introduzida em nosso ordenamento juridico através do Decreto n. 75.572
- de8 de abril de 1975, cuja redacgéo do§ 3° do Art. 10 bis foi a seguinte: As indica¢Oes ou alegagdes cuja utilizagdo
no exercicio do comércio seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricagdo,
caracteristicas, possibilidades de utilizagdo ou quantidade das mercadorias.

111 Com a criagdo da OMPI, as Convengdes realizadas até aquele momento passaram a ser de sua responsabilidade,
e 0 BIRPI — deixou de existir, sendo incorporado a OMPI. A Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual
atualmente administra 25 tratados internacionais, cujos trabalhos realizados também em conjunto com outras
organizacOes internacionais visam harmonizar a legislacdo e os procedimentos nacionais de propriedade
intelectual, prestar servigos para aplicacdes internacionais para os direitos de propriedade industrial, trocar
informagdes de propriedade intelectual, prestar assisténcia juridica e técnica para o desenvolvimento a outros
paises, facilitar a resolucdo de disputas de propriedade intelectual privada e mobilizar a tecnologia da informagéo
como ferramenta para armazenar, acessar e usar informacdes valiosas de propriedade intelectual. Segundo
informagdes do sitio da propria Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual.  Disponivel em:
http://www.wipo.int/treaties/en/general/. Acesso em 02 jun. 2014.

112 BARBOSA, Denis. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 657.

113 MENESCAL, Andrea. lbidem, p. 474.
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produtos contrafeitos, utilizando “da sua propria Se¢dao 301 do Tariff and Trade Act de 1984
(...), para conseguir o que a lei e os tratados da época lhe negavam.”14

Foi entdo que, em 1994, na Rodada de negociaces do Uruguai do GATT, os paises
membros firmaram diversos acordos e iniciaram o processo de cria¢do da Organizacdo Mundial
do Comércio — OMC!® e a formacio do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido por sua sigla em inglés TRIPS (Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).1t6

Esse acordo foi diferente dos demais tratados firmados, pois envolveu todas as espécies
de propriedade intelectual, bem como estabeleceu “um mecanismo sélido de aplicagdo das
regras e viabiliza um sistema de resolucdo de disputas comerciais envolvendo direito da
propriedade intelectual.”*’ Ele ndo mudou profundamente a estrutura do sistema de
Propriedade Industrial, entretanto a partir da sua criacdo “muitos paises que tinham outras
opinides sobre como o sistema deveria ser usado — ou ignorado — aderiam aquelas politicas”. 118

Além do combate ao comércio internacional de produtos contrafeitos, também foi criado
um instrumento normativo (art. 39) para a protecdo de informacéo confidencial, harmonizando
a “abordagem dos Estados Unidos sobre trade secrets com as nogdes da Europa Ocidental sobre
limites honestos de competigdo.”!®

Vale destacar que este processo de harmonizacdo néo significou “a criagdo de normas
uniformes para todos os paises membros sobre uma determinada matéria. Significa que cada
pais ira incorporar as disposi¢des desses acordos segundo suas proprias caracteristicas.”*%

Um ponto polémico relativo a vigéncia do TRIPS foi a previsdo de que cada pais
pudesse formular ou emendar leis que protegessem a saude e nutricdo pablicas e promovessem
0 interesse publico em setores de importancia vital para o seu desenvolvimento socioecondmico

e tecnologico, desde que tais medidas fossem compativeis com o Acordo. (art. 8.1)

114 BARBOSA, Denis. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 657.

115 V/ale destacar que a OMC somente foi criada oficialmente em 01 de janeiro de 1995 com o acordo de Marrakech.
116 O TRIPS é um acordo constituido por 72 artigos que estdo divididos em quatro diferentes partes. A primeira
trata de disposicOes gerais e principios basicos relacionados aos bens da propriedade intelectual. A segunda trata
das normas relativas a existéncia, abrangéncia e exercicio dos direitos de propriedade intelectual. A terceira parte
regulamenta a aplicagdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual. A quarta e Gltima parte
trata da aquisicdo e manutencdo de direitos de propriedade intelectual e procedimentos conexos.

17 FREITAS, Silvia Rodrigues de. O Protocolo de Madri: funcionamento e consideragGes sobre a adesdo do Brasil.
In NIELSEN, Viviane Mattos. Marcas e Propriedade Industrial: uma visdo multidisciplinar. Edi¢fes do Autor:
2009, p. 118.

118 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 378.

119 DINIZ, Davi Monteiro. Propriedade industrial e segredo em comércio. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.
78.

120 BARBIERI, José. Ibidem, p. 114.
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Essa polémica ocorreu por questdes ligas aos produtos farmacéuticos, “em face da
crescente epidemia de AIDS que se alastrava entdo pelo continente africano.”*?! Os paises
subdesenvolvidos e em desenvolvimento continuaram a alegacao de que o acordo TRIPS ainda
ndo era suficiente para a limitacdo da transferéncia de tecnologia e, especialmente, acusavam o
sistema de patentes de produtos farmacéuticos por ter criado um monopolio, do qual se
beneficiavam, principalmente, os paises desenvolvidos.

A principal questdo debatida voltava-se para o fato de que a concessdo de licenca
compulsoria a um pais subdesenvolvido que néo tivesse condi¢bes de produzir o medicamento
seria inutil, salvo se o medicamento estivesse disponivel no mercado internacional, portanto a
licenga compulséria deveria incluir a importagdo dos medicamentos patenteados.!??

Assim, os debates promovidos, principalmente por paises africanos, levaram a
organizacdo da IV Conferéncia Ministerial da Organizacdo Mundial do Comércio, reunida e
Doha, em novembro de 2001, a reconhecer, “de forma inequivoca, os direitos dos membros da
OMC de conceder licengas compulsérias e de determinar os motivos para a sua concessio.”?®

Por fim, em 2005 “aquela decisdo do Conselho Geral foi transformada numa proposta
de emenda ao TRIPS, nomeadamente um novo artigo (o artigo 31 bis) e um anexo.”*?4

A efetividade dessas medidas é questionada ainda hoje, entretanto o destaque é a
preocupacdo com 0s paises subdesenvolvidos e em desenvolvimento, traco caracteristico da
segunda metade do século XX, e que ainda hoje encontra uma preocupacdo de carater
humanitario, aproximando a Propriedade Industrial de questdes ligadas a dignidade nas relacbes

comerciais.

21 CARVALHO, Nuno. lbidem, p. 379.

122 Nuno Pires de Carvalho sintetiza o problema relacionado aquela Conferéncia de Doha: O “problema” era o
seguinte: se um pais que nao tem capacidade produtiva propria decide conceder uma licenga obrigatoria de uma
patente para obter disponibilidade de um determinado produto que esta em falta, essa licenca obrigatoria sera indtil,
a menos que o produto esteja disponivel no mercado internacional (e ndo coberto por uma patente). Nesse caso,
aquele pais daria uma licenca obrigat6ria de importagdo. Mas isto, claro, s6 se o produto estiver disponivel e sem
patente. Se o produto estiver patenteado em outro pais, o titular da patente simplesmente se recusaria a fabricar e
a exportar o produto. Portanto, a “solu¢do” seria a de pedir que o governo do pais onde o titular tenha outra patente
conceda uma licenca obrigatoria visando & exportacdo desse produto para o pais em necessidade. Ibidem, p. 380.
123 Nota 356 do Ministério das RelacOes Exteriores, disponivel em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-
imprensa/notas-a-imprensa/2003/08/30/patentes-e-saude-publica-decisao-sobre-o-paragrafo. Acesso em 04 de
junho de 2014.

124 CARVALHO, Nuno. Op. cit., p. 381.
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82° A legislacéo brasileira sobre a Propriedade Industrial no século XX

A producdo normativa brasileira no século XX teve inicio com a revogacéo das leis
sobre as marcas, pela Lei de Marcas de 1904, cujas principais alteracdes estavam ligadas a
agravacao da responsabilidade daqueles que praticassem atos de contrafacéo.

Ja em 1923, o Decreto 16.264 criou o primeiro 6rgdo nacional, responsavel pelo registro
de marcas e inven¢des, denominado Diretoria-Geral da Propriedade Industrial, concebido para
evitar a “pluralidade de registros em Juntas Comerciais Independentes.”*?®

Os anos que se seguiram produziram uma série de normas de carater regulamentador,
até que em 1945 foi promulgado o primeiro Cddigo da Propriedade Industrial, por meio do
Decreto-Lei n. 7.903, reunindo normas relativas aos diferentes bens da propriedade industrial e
de concorréncia desleal.

Em 1970 é criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em substitui¢ao
ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial. Foi constituido como autarquia federal e
ocupou-se das concessdes de marcas, desenhos industriais e patentes, bem como da averbacéo
dos contratos de transferéncia de tecnologia.

No ano seguinte, ha uma revogacdo parcial do Cédigo da Propriedade Industrial, pela
Lei 5.772 de 21 de dezembro, sendo, por sua vez, revogado pela Lei da Propriedade Industrial,
em 14 de maio de 1996, atualmente em vigéncia.

A presente lei seguiu as orientacdes estabelecidas pelo TRIPS, e foi uma resposta a
pressdo americana no sentido de mudar a Lei n.° 5.772 “que ndo autorizava o patenteamento de
seres vivos e das ‘substancias, matérias ou produtos obtidos por meios de processos quimicos’
(art. 9°, c¢), colidindo assim, com o0s interesses das empresas multinacionais do setor
farmacéutico”?8

Por fim, resta mencionar a previsdo constitucional contida no inciso XXIX, do art. 5° da
constituicdo da Republica de 1988, que confere protecdo as criagdes industriais, incluindo todos
os bens da propriedade industrial, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento

tecnoldgico e econdmico do Pais.

125 BARBOSA, Denis. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 25.
126 SCUDELER, Marcelo Augusto. Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial. 2 ed. Campinas:
Servanda, 2013 p. 63.


http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_tecnologia
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83° O Direito da Concorréncia no século XX

Ao contrario da Propriedade Industrial, cujas normas ja se encontravam consolidadas
no século XIX, as normas do Direito Antitruste tiveram seu desenvolvimento especialmente no
século XX.

Isso ocorreu em dois momentos distintos. Na primeira metade, destacou-se a presenca
da producao de normas de formacéo do préprio Direito Antitruste, definindo praticas licitas e
ilicitas e formando a prépria construcao deste subsistema juridico.

Na segunda metade, as normas refletiram as consequéncias dos dois grandes conflitos
armados, passando a se preocupar com a garantia do mercado, portanto com interferéncia maior
do Estado nacionalmente e com a regulacdo internacional por intermédio de organismos
internacionais.

Dessa forma, é importante destacar que toda essa profusdo legislativa ndo encontrou
raizes exclusivamente na protecdo aos Direitos Humanos, mas também no crescimento das
ideias de protecdo a Propriedade Intelectual, conforme supracitado.

Essa afirmativa permite concluir que a tendéncia acordada, no século XX, em integrar
as legislacGes de diferentes paises, no sentido de adotar regras similares, ndo sé de protecao a
Propriedade Industrial, mas também de protecdo a concorréncia, visou a protecdo do mercado,
dos consumidores e dos préprios empresarios.

Este posicionamento ideoldgico do século XX foi de fundamental importancia na
compreensdo da formacdo do pensamento sistematico do Direito Antitruste, cuja motivacéo se
mostrou bastante distinta daquela que determinou a criacdo das suas primeiras normas, ainda
no século XI1X.*?

O contexto das guerras mundiais e a crise de 1929, na Bolsa de Valores de Nova York,
nos Estados Unidos, geraram um surto de instabilidade social e mercadolégico, que deveria ser
corrigido com uma nova forma de atuacdo do Estado, no sentido de criar normas de
regulamentacdo e de interferéncia do mercado necessarias para garantir a harmonia nessas
relacGes e a propria dignidade humana, segundo os preceitos das novas dimensdes sociais.

O inicio do século XX €, portanto, um marco histérico de extrema relevancia na
formagdo do subsistema juridico da regulacdo da concorréncia, pois lhe consolidou

caracteristicas e principios que puderam dar a essas normas uma classificagao sistémica, cujo

127 Quando a motivagdo ideoldgica estava relacionada a preservagdo do sistema liberal, uma vez que “autorizava-
se a atuacdo do Estado visando a eliminacgdo das distor¢cdes que se apresentavam, afastando-se, assim, fatores de
instabilidade”. FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 83.
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objetivo fundamental esta até hoje relacionado com a busca pelo equilibrio, ou reequilibrio das
relagOes econémicas.

Por outro lado, analisar todas estas legislacbes, sobre o Direito da Concorréncia,
promulgadas no século XX, seria praticamente impossivel, bem como de pouca utilidade
pratica. Assim, torna-se necessario indicar alguns pontos relevantes desta producdo legislativa,
especialmente para entender o desenvolvimento do Direito da Concorréncia, tomando como
ponto de partida aqueles paises que se destacaram no pioneirismo legislativo das normas

concorrenciais, tais como o Canada, os Estados Unidos e alguns tratados internacionais.

A) Canada e Estados Unidos

O Canad4, destacado como pioneiro na promulgacdo de legislacdo sobre o Direito da
Concorréncia, dedicou as varias reformas de seu Competition Act, para combater a formacéo
de cartéis, chegando inclusive a incluir tal pratica contraria a concorréncia como um ilicito
criminal, numa posicdo bastante divergente de outras legislacGes sobre o assunto, que
qualificam a formacdo de cartéis apenas como um ilicito civil.

Nos Estados Unidos, a criagdo do Sherman Act, em 1890, representou uma referéncia
ndo sé para aquele pais, mas para diversos outros na construcdo do Direito Antitruste “e até
mesmo como garantia fundamental do cidaddo na ordem econdmica”'?®, entretanto os efeitos
regulatérios de suas normas somente puderam ser constatados no século XX, pois as Cortes
Americanas demoraram para compreender e aplicar de forma efetiva as politicas antitruste.

Isso ocorreu principalmente porque este instrumento normativo determinou que seriam
consideradas violagOes as combinagfes contratuais em forma de truste ou outra qualquer, ou
conspiracao para restringir o comércio entre os diversos estados ou com nagfes estrangeiras,
independente se tais combinaces eram realizadas por pessoas fisicas ou juridicas?®, porém
ndo trouxe elementos para conceitua-las, o que gerou conflito na interpretacdo de suas normas.

Para as Cortes americanas, a tarefa em reconhecer a cooperacdo que prejudicava o

mercado na formacdo de trustes foi bastante complexa e exigiu muito dos julgadores, que

128 SALOMAO FILHO, Calixto. Regulagéo da atividade econdmica, p. 137.

129 Traducdo propria do original: Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in
restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every
person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall
be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a
corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said
punishments, in the discretion of the court. Disponivel em: <http://usgovinfo.about.com/blsherman.htm>. Acesso
em 15 fev. 2014.
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precisavam desenvolver “principios capazes de distinguir uma colaboracao eliminadora de

9130

rivalidade e uma cooperacdo com o intuito de promover o crescimento” ", ou seja, “tragar a

linha divisoria entre cooperacdo aceitdvel e colusdo ilegal, entre competicdo vigorosa e
monopolizagdo.”t3!

Ocorre que, mesmo sendo o Sherman Act uma legislagéo referencial, ele se mostrou, no
inicio do século XX, “insuficiente para propiciar aos agentes econOmicos a seguranga €
previsibilidade que sempre almejam”**2, motivando em 1914 a publicaco de outro instrumento
normativo no combate aos cartéis, qual seja o Clayton Act.

O Clayton Act combatia a¢des anticompetitivas especificas que visavam a dominacgao
de mercado por meio da formacdo de cartéis e trustes, fornecendo ao governo americano o
direito de rever grandes fusdes de empresas que poderiam minar a concorréncia,'® tendo
importante papel também na regulacdo da fixacéo de pre¢os, negociacdes casadas e exclusivas
que pudessem prejudicar ndo s6 0 mercado, mas 0s proprios consumidores.

Assim, o Direito Americano possuia dois grandes instrumentos para combater os trustes
e cartéis, quais sejam o Sherman Act e o Clayton Act. Dessa forma, estas duas normas ainda
dependiam da criacdo de uma agéncia especifica para colocar em pratica todas as regras ja
previamente definidas.

Por isso, por meio da publicacdo do Federal Trade Comission Actem, 1914, foi criada
a Federal Trade Commission, “com a principal missdo de investigar praticas de concorréncia
desleal, emitir ordem de cessac@o, além de policiar praticas comerciais enganosas.”***

Por fim, a producdo normativa norte-americana ainda foi incrementada em 1936, com o
Robson-Patman Act e, “em 1950, é promulgado o Celler-Kefauver Act, com o escopo de
reforcar as previsdes do art. 7° do Clayton Act, na disciplina das fusbes, compreendendo-se
assim o quadro bésico legislativo norte-americano”.1%

Destaca-se, portanto, uma mudanca de paradigmas quanto as finalidades de protecédo

das normas concorrenciais. A protecdo passou a se voltar para a busca do bem estar do

130 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 66.

8L OLIVEIRA, Gesner; RODAS, Jodo Grandino. Direito e Economia da Concorréncia. Rio de Janeiro: Renovar,
2004, p. 6.

132 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 80.

133 Segundo publicacédo do Bureau of International Information Programs: The Sherman Act attacked conspiracies
among companies to fix prices and restrain trade, and it empowered the federal government to break up monopolies
into smaller companies. The Clayton Act was directed against specific anti-competitive actions, and it gave the
government the right to review large mergers of companies that could undermine competition. Disponivel
em: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2009/09/20090916103413ebyessed00.5757563.html#i
xzz2uGcBKT3g, capturado em 20 de fevereiro de 2014. (tradugdo propria)

134 OLIVEIRA, Gesner; RODAS, Jodo. Ibidem, p. 7

135 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 81.
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consumidor e da sociedade como um todo, haja vista a “auséncia, naquele pais, de legislagdo
compreensiva sobre defesa do consumidor.”*3¢

A protecédo da concorréncia acabou por se tornar um instrumento indispensavel na busca
por reequilibrio nas relacdes de mercado, despersonalizando a ideia de uma legislacdo de
protecdo individual do concorrente.

Isso ficou bastante claro, particularmente nos anos 50 e 60, “quando se identifica como
funcdo antitruste a existéncia de concorréncia em si e a dilucdo do poder dos participantes no
mercado”*®’.

Neste periodo, destaca-se a criagdo da chamada Escola de Havard, ou escola
estruturalista, contraria a concentracéo de poderes no mercado, entendendo a concorréncia um
fim em si mesma. “O modelo recomendado por essa escola defende a manutencao e o aumento
do nimero de agentes econdmicos no mercado, mantendo-se a estrutura pulverizada. Acredita-
se que assim as disfun¢des no mercado sdo evitadas”.**

Essa ideologia sofreu alteracdo nos anos 70, pois a reestruturacdo dos paises europeus e
do Japdo pos-segunda Guerra Mundial fez com que as empresas norte- americanas esbarrassem
em uma significativa concorréncia internacional, o que levou os Estados Unidos a repensarem
as suas perspectivas de combate a concorréncia, buscando um novo referencial para suas
politicas antitrute: a eficiéncia.

Essa nova perspectiva germinou na Universidade de Chicago (por isso chamada Escola
de Chicago), e é chamada de teoria neoclassica, amplamente adotada pelas Cortes Americanas
a partir dos anos 80.

Para os tedricos neoclassicos, a eficiéncia “se sobrepde e elimina qualquer outro
objetivo que possa ter o direito concorrencial, inclusive a propria existéncia da concorréncia”*°,
ndo descartando a existéncia de monopdlios. Vale esclarecer que essa eficiéncia acaba por
retratar a capacidade empresarial de produzir produtos a custos menores e mais benéficos ao
consumidor, hipdtese em que eventuais concentracfes de mercado nem sempre resultam em

prejuizos sociais, postura esta que n&o ficou isento de criticas doutrinarias.

13 SALOMAO FILHO, Calixto. Regulac&o da atividade econémica, p. 137.

137 |dem.

138 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 68.

139 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 40.

140 Nesse sentido SALOMAO FILHO, Calixto. “O exemplo classico do choque entre os dois interesses sio as
concentragdes econdmicas. Nelas, a protecdo de ambos os interesses, desde que levada a extremos (e, como se
ver4, caso sua interacdo ndo tenha sido compreendida), pode levar a solugdes opostas. Assim, a protecdo exclusiva
da competicéo pode levar a concluir pela ilicitude de uma concentracdo econémica que, contando com ganhos de
produtividade e eficiéncia, poderia ser benéfica para os consumidores. O inverso € igualmente verdadeiro, isto é,
a preocupacéo exclusiva com o interesse dos consumidores pode levar a aprovar concentracfes que levem a forte
dominacéo de certos agentes econdmicos sobre o mercado, 0 que pode ser bastante prejudicial aos concorrentes.
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Desse modo, o século XX acabou mostrando-se ndo s6 nos Estados Unidos, mas nos
mais diversos paises como 0 momento histérico em que o Direito da Concorréncia deixou de

proteger o concorrente para protecao das atividades econémicas como um todo.

B) Tratados Internacionais

Os principais tratados internacionais que se destacam quanto a regulamentacdo do
Direito da Concorréncia ocorreram principalmente no continente europeu, com a criacdo de
blocos econémicos e, ao final do século XX, durante a Rodada do Uruguai.

Tais regulamentagdes tiveram inicio com a Carta de Havana, de 1948, “que incorporou
o resultado final da Conferéncia sobre Comeércio e Emprego das Nag6es Unidas para a criacao
da Organizacdo Internacional do Comércio (OIC)”**! nunca tendo sido implementada,
substituida pelo GATT2,

Mesmo assim foi possivel vislumbrar neste acordo internacional compromissos para
coibir praticas comerciais que restringissem a liberdade de concorréncia e a monopolizacdo de
mercados e protecdo da propriedade industrial.

Até o final do século XX, ndo foram realizados novos tratados, entretanto, com o
fortalecimento do bloco europeu, as regulamentacfes sobre a concorréncia se mostraram férteis
naquele continente.

Isso ficou evidente na segunda metade do século XX, quando o ambiente politico,
econémico e juridico europeu passou por uma grande transformacao, especialmente pelas crises
militares e econdmicas sentidas no globo e a regulacdo econdmica, esta ultima consolidada por
meio de duas bases distintas: a interferéncia maior dos Estados e a criagdo de normas
internacionais de referéncia, devido ao crescimento do pensamento comunitario. Nesse novo
contexto, um primeiro tratado foi assinado em 1951, na cidade de Paris, institui a chamada
Comunidade Europeia do Carvéo e do Agco — CECA — o primeiro passo na concretizacdo do

Direito Comunitario Europeu. “O objectivo deste Tratado era contribuir, gracas ao mercado

Esse aparente paradoxo demonstra, segundo os teéricos de Chicago, que ambos (bem-estar do consumidor e defesa
da concorréncia) ndo podem conviver”. Ibidem, p. 41.

141 LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorréncia. Uma abordagem sob a
perspectiva do acordo TRIPS. S8o Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 92.

142 A OIC ndo vingou porque o Congresso Americano nao ratificou a Carta de Havana e que, em seu lugar, ficou
0 GATT que, por tratar-se de um acordo executivo, ndo exigia a aprovagéo pelo Congresso.
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comum do carvao e do aco, para a expansao econdmica, para 0 aumento do emprego e para a
melhoria do nivel de vida”.'*3

As primeiras regras de controle da concorréncia previstas nesse tratado estavam
relacionadas ao combate a divisdo do mercado “o Tratado ocupava-se especificamente dos trés
casos que podiam falsear a concorréncia: 0s acordos, as concentragdes e 0s abusos de posi¢ao
dominante.”44

A partir desse tratado, fixou-se “a nogdo de concorréncia-instrumento, pela qual esta
ndo &€ um valor em si mesma, ndo € um valor absoluto, mas um meio normal, eventualmente
privilegiado, de obter o equilibrio econdmico”*®. Nesse sentido, ela poderia ser suprimida em
homenagem a outros valores.

Em 1957, o Tratado de Paris foi superado pelo Tratado de Roma, que estabeleceu a
Comunidade Econémica Europeia. A experiéncia dos paises signatarios da Comunidade
Europeia do Carvéo e do Ago acabou por inspirar diversos outros paises,*® que tiveram “por
objectivo a integracdo através das trocas comerciais, tendo em vista a expansdo econdmica”*’,
criando um mercado comum entre 0s paises signatarios, a fim de que os mesmos adotassem
uma unido aduaneira e politicas comuns no sentido de integragdo econdmica.

O Tratado de Roma também “elegeu a livre concorréncia como um estimulo & busca por
constantes aumentos de eficiéncias e competitividade por parte dos Estados-membros das
Comunidades Europeias (CE) e de seus agentes econdmicos”.*® Tal como verificado no
Tratado de Paris, a concorréncia também era vista como um instrumento para a obtencdo do
equilibrio do mercado.

O crescimento de uma ideologia baseada na protecdo de direitos fundamentais, dos quais
se destacam os direitos sociais, ampliou a interferéncia dos Estados nas relagdes privadas. “Sao
eles que tém a iniciativa econdmica e ‘regulam’ os setores-chaves da economia atraves da
atuacdo direta como agentes econdémicos. De outro lado, ha a criacdo da CEE (UE), com a forte

cultura concorrencial.””1*°

143 ¢f. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_pt.htm. Acesso em 06 de
marco de 2014,

144 ¢f. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_pt.ntm. Acesso em 06 de
marco de 2014.

145 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 89-90.

146 O Tratado de Roma foiassinado em 25 de Marco de 1957 em Roma pela RFA - Replblica Federal da Alemanha,
Franca, Italia, Bélgica, Paises Baixos e Luxemburgo. Entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1958.

147 ¢f. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pt.htm. Acesso em 07 de
margo de 2014.

148 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 70.

149 SAL OMAO FILHO, Calixto. Regulacéo da atividade econdémica, p. 141.
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A busca por uma harmonia entre relagdes sociais e relagdes concorrenciais acabou sendo
marcante neste periodo histérico, o que permitiu criar as bases para a transformacdo da
Comunidade Econdmica Europeia em Unido Europeia, a partir da assinatura do Tratado de
Maastricht, em 07 de fevereiro de 1992, cujas bases seguiram as normas anteriores.

Por fim, no final do século XX, diversas tentativas de criagcdo de normas gerais sobre a
regulamentacdo Antitruste falharam, mas, durante a Rodada do Uruguai, que culminou com a
criagdo da Organizacdo Mundial do Comeércio e da assinatura do acordo TRIPS, algumas
normas podem se destacar deste acordo sobre a 6tica do Direito Antitruste.

Dois artigos do TRIPS se destacam, quais sejam o artigo 8.2 e o artigo 40. O primeiro
permite aos paises membros aplicar medidas necessarias para evitar o abuso de direitos de
propriedade intelectual, ou para evitar o recurso a praticas que limitem de maneira injustificavel
0 comércio, ou que afetem adversamente a transferéncia internacional de tecnologia.

J& pelo artigo 40, os membros concordam que algumas praticas ou condi¢des de
licenciamento de direitos de propriedade intelectual que restrinjam a concorréncia podem afetar
0 comércio e impedir a transferéncia e disseminacédo de tecnologias.

Nos dois casos nao se tratam de normas impositivas aos paises membros, mas sim, de
declaragcdo conjunta dos mesmos, no sentido de buscar esfor¢cos comuns para harmonizar os
mercados internos e internacionais.

O estudo pormenorizado, das préaticas restritivas, contratos de licenca e atos abusivos,

sera feito em momento posterior e capitulo proprio.

84° A regulagéo do Direito da Concorréncia no Brasil

As normas brasileiras, destinadas a regulacdo da atividade concorrencial e intervencao

do Estado para regulacdo da economia, somente surgiram no século XX e foram influenciadas

“pelos paises com uma atividade reguladora mais intensa, como os EUA e a Alemanha.”**°

Isso ocorreu de forma tardia, pois o proprio crescimento da indudstria nacional somente
se destacou “apds a 1* Guerra Mundial e a crise de 1929, dada a necessidade de produzir

internamente mercadorias que antes eram importadas.”*>

10 CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. Manual de direito da
concorréncia. S&o Paulo: 10B Thomson, 2005, p.51.
151 |bidem, p. 19.
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O ponto de partida seguiu-se a partir da Constituicdo Federal de 1934, em que foi
possivel perceber relativa preocupagdo do poder publico com a liberdade econémica.>?

Esta visdo da “liberdade no mundo de mercados fazia pensar numa concorréncia em que
0S poucos negdcios mantinham um razoavel equilibrio, de tal modo que o Poder Publico se
restringisse a repreender formas desleais de concorréncia, assim mesmo de modo vago”.1>®

A repressdo a concorréncia teve este carater vago, pois o legislador impés condi¢6es
para sua repressdo ao anotar, no art. 115, que isso deveria permear os limites da justica e
necessidades da vida nacional, ou seja, criava um modelo de intervengdo Estatal em que
vigorava a discricionariedade do Poder Publico em intervir no mercado apenas quando
entendesse que as “necessidades da vida nacional” estivessem em pauta.

Desse modo, a regulamentacdo prevista, no texto constitucional de 1934, mostrou-se
insuficiente, ndo inspirando a promulgacéo de leis que regulamentassem a violacdo da ordem
econdmica. Esse fato somente veio a ocorrer apds a Constituicdo de 1937, cuja “concepgao
ideologica do mercado softia o influxo da Europa fascista”>* permitindo ao Estado intervir na
ordem econémica para suprimir deficiéncias da iniciativa individual e coordenar fatores de
producao.

A mudanga implementada com a Constitui¢éo de 37, com relagéo ao texto constitucional
anterior, foi significativa, pois a intervengdo passou a “ser mediata ou imediata, revestindo a
forma de controle, do estimulo ou da gestdo direta”*°. Essa situagdo refletiu em uma protecéo
maior a economia popular, elevada a condi¢do de principio, e cujos atos contrarios foram
considerados inclusive crime contra o préprio Estado, tal como previsto na redacdo do art.
141156

Dessa forma, surgem os Decretos-Lei 431/38 e 869/38, que tinham como principal
finalidade a classificacdo dos atos ilicitos criando um carater eminentemente penal a

intervengdo econdmica. Nesses primeiros decretos brasileiros, o Estado ndo tinha “maiores

152 Haja vista a redagdo do art. 115: A ordem econémica deve ser organizada conforme os principios da justica e
as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existéncia digna. Dentro desses ditames, é
garantida a liberdade econdmica.

153 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Lei de defesa da concorréncia: origem historica e base constitucional.
Disponivel em http:<//www.terciosampaioferrazjr.com.br/?g=/publicacoes-cientificas/132>. Acesso em 18 abr.
2014.

154 1dem.

155 |dem.

16 Constituicdo de 1937: Art 141 - A lei fomentara a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os
crimes contra a economia popular sdo equiparados aos crimes contra o Estado, devendo a lei cominar-lhes penas
graves e prescrever-lhes processos e julgamentos adequados a sua pronta e segura puni¢do. Disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em 19/03/2014.
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funcdes e conducdo do sistema, mas apenas de correcio das disfuncdes que se verificavam”®’,

fato este que néo se caracteriza verdadeiramente como uma legislagéo antitruste.

A legislacdo com essa caracteristica surgiu apenas em 1945, com a publicacdo do
Decreto-lei 7.666, considerada a “primeira lei brasileira de orienta¢do antitruste”*®, também
conhecida como Lei Malaia. Esse Decreto-lei criou a Comissdo Administrativa de Defesa
Economica (CADE), dando poderes ao Governo para intervir em empresas que lesassem o
interesse nacional e os proprios servicos publicos, bem como, de forma especifica, combater os
trustes, monopdlios e cartéis.

E relevante mencionar que a vigéncia deste dispositivo legal foi bastante curta, pois com
0 golpe de 29 de outubro de 1945, o entéo Presidente da Republica, Getalio Vargas, foi deposto,
e assumiu, provisoriamente, a presidéncia, José Linhares, que revogou os Decretos-leis 869/38
e 7666/45 e elevou a repressao ao abuso do poder econémico ao texto constitucional da
Constituicdo de 1946, conferindo-lhe a categoria de principio, tal como previsto no art. 148.1%

A regulamentacdo desse artigo somente ocorreu em 1951, com a publicacéo das leis
1.521 e 1.522, que tipificaram crimes contra a economia popular e autorizaram o Estado a
intervir no dominio econémico e, em 1962, com a publicacdo da Lei 4.137, legislacdo esta que
revitalizou o Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE).

Ocorre que entre a publicacdo da Constituicdo de 1946 e a promulgacéo da Lei 4.137/62
houve significativa mudanga na estrutura econdmica brasileira, pois “na década de 1950, o
Plano de Metas, do entdo Presidente Juscelino Kubitscheck, atrai capitais multinacionais em
grande escala ao Brasil, estabelecendo de forma definitiva a hegemonia do capital
monopolico.”180

O crescimento industrial brasileiro passou a ser significativo, e a necessidade de normas
sobre a repressdo do abuso de poder econémico tornou-se evidente, merecendo destagque a
mudanca de parametros encontrada no texto do art. 148, da Constituicao de 1946, especialmente
quanto a condenacao dos atos abusivos.

O art. 148 estabeleceu claramente que a repressao legislativa deveria voltar-se para 0s

atos que tivessem por finalidade a dominacdo de mercado. Diferente dos dispositivos

157 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 116.

158 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 75.

159 Constituicdo Federal de 1946: Art 148 - A lei reprimira toda e qualquer forma de abuso do poder econdmico,
inclusive as unides ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham
por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorréncia e aumentar arbitrariamente os lucros. Disponivel
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em 20/03/2014.

160 CARVALHO Leonardo; VERENHITACH Gabriela, ibidem, p. 19.
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normativos anteriores, que mencionavam uma repressao de atos que tivessem por efeito a
dominacdo de mercado.

Nota-se que a substituicdo de parametros incrementou as formas de repressdo que o
Estado se dispunha, permitindo que este viesse a combater a associacdo de empresas de forma
bastante aberta, desde que conseguisse comprovar a finalidade dos atos, independente de seus
resultados.

Sem significativas diferencas entre as leis 1.521 e 1.522, de 1951, foi promulgada a Lei
4.137/62, que mantinha a mesma orientacdo sistematica da Constitui¢do de 1946, reprimindo a
associacao de empresas apenas se elas produzissem resultados contrarios aos interesses do
mercado.

O combate a concorréncia nao apresentou grande efetividade, e o Poder Publico que se
instalou com os governos militares apds 1964 acabou por priorizar um sistema econémico
tolerante as incorporacdes e organizacdes de empresas.

A mudanc¢a no processo de tomada de decisdes administrativas no CADE somente
ocorreria, em janeiro de 1986, quando o Decreto 92.323 foi publicado, aumentando “em
nimero, em qualidade e em importancia suas decisfes, que passaram ao conhecimento do
grande publico, face a sua importancia intrinseca e ao interesse dos meios de comunicagio.”%

Com o fim dos Governos Militares, o Brasil promulga em 1988 a atual Constituicdo da
Republica, cujo contetdo apresenta de forma expressa a livre concorréncia dentre os principios
elencados no art. 170, permitindo que sua regulamentacdo ocorra por meio de lei
infraconstitucional, para reprimir o abuso do poder econémico com o objetivo de dominar os
mercados, a eliminacdo da concorréncia e 0 aumento arbitrario de lucros.

Inicia entdo a promulgacdo de leis no sentido de regulamentar os preceitos
constitucionais, previstos nos art.s 170 e 173 da Constituicdo Federal de 1988. A primeira foi a
Lei 8.137/90, que apresentou a definicdo de diversos crimes conta a ordem tributaria,
econdmica e contra as relacdes de consumo. Vale destacar que o texto constitucional ndo previa
a tipificacdo de condutas delituosas, porém essa medida sempre acompanhou as legislacdes
brasileiras anteriores.

No ano seguinte, é promulgada a Lei 8.158/91, que atribuiu competéncia a Secretaria

Nacional de Direito Econdmico, ligada ao Ministério da Justica, para apurar e propor medidas

181 OLIVEIRA Gesner; RODAS, Jodo destaca que “a estratégia para o desenvolvimento do capital no pais foi
fundamentalmente a associagdo direta entre capital brasileiro publico e privado com capital multinacional,
estreitando-se os lagos entre o capital monopdlico nacional e multinacional”. Ibidem, p. 21.
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cabiveis, com o propdsito de corrigir as anomalias de comportamento no setor econémico, com
a intencdo de conferir maior eficacia e rapidez na atuagéo do poder plblico.!%2

Para atender aos anseios da abertura da economia brasileira, a partir da década de 90,
cuja proposta de liberalizagdo “tinha dois objetivos basicos: a rentincia do Estado as diferentes
formas interventivas e o desbloqueio da iniciativa privada, pela implosdo dos cartéis e dos
‘cartorios™®3, foi necessario apresentar uma nova lei antitruste, o que acabou por ocorrer em
1994, com a promulgacdo da chamada Lei de Defesa da Concorréncia, Lei 8.884/94,
consolidando no Brasil o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia.

Esse Sistema era divido em trés 6rgdos, cujas atribuicbes se voltavam para a protecao
da concorréncia, quais sejam: A Secretaria de Direito Econdmico — SDE do Ministério da
Justica, a Secretaria de Acompanhamento Econdmico — SEAE do Ministério da Fazenda e o
Conselho Administrativo de Defesa Econémica— CADE, entdo elevado a condic¢do de autarquia
vinculada ao Ministério da Justica.!%4

Desse modo, a Lei 8.884/94 ndo se mostrou apenas como uma repeti¢do de principios
que ja haviam sido consolidados anteriormente, mas buscou “oferecer principios modernos de
direito antitruste como forma de complementar o principio constitucional da livre concorréncia
sob a égide de uma formula processual em que estio presentes 0 CADE, a SDE e a SEAE”1®,
levando a uma consolidagcdo da cultura da protecdo da concorréncia na ordem econémica
brasileira.

A atuacdo desses 6rgdos e do CADE dividia-se em duas vertentes distintas de controle,
quais sejam, a das condutas anticoncorrenciais e a das estruturas de mercado, por meio da

apreciacdo de fusdes e aquisicOes entre empresas.

162 Segundo FORGIONI, Paula. A intencéo declarada era deixar, na maior medida possivel, que o mercado se auto-
regulasse, aplicando, para tanto, suas proprias leis. Mas era ao mesmo tempo necessario que fossem evitadas as
disfungdes ou crises que poderiam advir do comportamento dos agentes econdmicos “livres” no mercado. OS
Fundamentos do Antitruste, p. 142.

163 FERRAZ JUNIOR, Tércio. Lei de defesa da concorréncia.

164A SDE ¢ 0 6rgdo com capacidade para definir a politica de defesa de concorréncia, acompanhar e fiscalizar
praticas de mercado, fiscalizagdo de setores monopolizados e processar administrativamente as infrag6es apuradas,
bem como proceder as averiguagdes preliminares para instalar, de oficio ou mediante representacéo, o devido
processo administrativo; recorrer, de oficio caso decida o arquivamento, ou simplesmente remeter, caso
configurada a infragdo a ordem econdmica, o processo ao CADE; ainda, desenvolver estudos e pesquisas
objetivando orientar a politica de prevencdo de infracBes da ordem econémica. A SEAE € responsavel pela
organizacéo e pesquisa de pareceres econdmicos ndo-vinculantes, nos casos de concentracéo, também Ihe sendo
permitido apresentar consideracdes na observacgéo de préaticas que violem a livre concorréncia. O CADE., por sua
vez, é a autarquia responsavel pela instrumentalizacdo de todos os processos e procedimentos administrativos que
visem garantir a liberdade de concorréncia na producéo e no consumo, buscando o reequilibrio do mercado.

165 GALVEAS, Ernane. O Direito de Concorréncia. In COSTA, Marcos da, MENEZES, Paulo Lucena de,
MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord.) Direito Concorrencial. Aspectos Juridicos e Econdmicos.
Comentarios a Lei 8.888/94 e Estudos Doutrinrios. Rio de Janeiro: América Juridica, 2002, p. 45.
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Este sistema de tutela da livre concorréncia, adotado pela Lei 8.884/94, apoiado no
controle de estruturas e condutas, foi posteriormente mantido na nova Lei Antitruste Brasileira,
Lei 12.529 de 2011.

A nova lei, entretanto, alterou o controle de estruturas com a introducdo do sistema de
analise prévia de atos de concentragdo. “O Brasil era um dos unicos paises do mundo em que,
somente apds a realizacdo da concentracdo econdmica, as empresas estavam obrigadas a pedir
a aprovagao do Cade.”%®

Além disso, os parametros para notificacdo de atos de concentracdo acabaram se
tornando mais objetivos com a adogdo dos critérios definidos, no artigo 88 da Lei
12.529/2011%7, afastando a obrigagdo de notificacdes de operacdes irrelevantes sobre o ponto
de vista do Direito da Concorréncia.

A nova lei também se adequa ao principio da razoabilidade e a regra da razéo, ao
permitir a aprovagdo de atos de concentragcdo que acarretem aumento da produtividade, a
melhoria da qualidade de bens ou servigos, ou ainda o aumento de eficiéncia e do
desenvolvimento econdmico, desde que parte desses beneficios seja repassada aos
consumidores.

Quanto ao controle de condutas, destaca-se na nova legislagédo a previsdo de novos
critérios para a aplicagdo de multas que deixaram de ser de 1% a 30% do valor do faturamento
bruto da empresa e passaram a ser de 0,1% a 20% do faturamento bruto registrado pela empresa,
grupo ou conglomerado no ramo de atividade afetado pela conduta anticompetitiva.

Por fim, a nova lei ampliou as hipéteses de concessao de leniéncia aos crimes previstos,
ndo so na legislacdo concorrencial, mas também em outros estatutos criminais, tais como as

licitaces e formacGes de quadrilha.

166 CORDOVIL, Leonor; CARVALHO, Vinicius Marques de; BAGNOLLI, Vicente; ANDERS, Eduardo Caminati.
Nova lei de defesa da concorréncia comentada. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 37.

167Art. 88. Serdo submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operagdo os atos de concentragdo econdmica em
que, cumulativamente:

I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operacao tenha registrado, no ultimo balango, faturamento bruto anual
ou volume de negdcios total no Pais, no ano anterior a operacao, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhdes de reais); e

I - pelo menos um outro grupo envolvido na operagdo tenha registrado, no Gltimo balango, faturamento bruto
anual ou volume de negoécios total no Pais, no ano anterior a operagéo, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00
(trinta milhGes de reais).
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CAPITULO Il — FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DA PROTECAO A CONCORRENCIA

A andlise de qualquer instituto de Direito deve ser feita, inevitavelmente, sob a Otica
constitucional, pois, como instrumento de orientacdo de condutas, as normas juridicas relativas
a qualquer area devem estar inseridas no sistema l6gico ao qual se submetem. %8

A Propriedade Industrial ndo é diferente, j& que sua tutela juridica encontra origem
histérica em textos constitucionais, demonstrando que “o desenho dos direitos da propriedade
intelectual é essencialmente constitucional”.°

Do mesmo modo também acontece com a regulamentacdo da ordem econémica e da
protecdo da livre concorréncia, podendo-se inclusive afirmar que a Constituicdo se apresenta
como um “sistema de normas juridicas que regula a forma do Estado, os modos de transmissao
e as formas de exercicio do poder”!’®, dentre as quais destacam-se o poder de mercado,
intimamente relacionado com o Direito da Concorréncia.

Esse fato ocorre porque a prote¢do juridica que se confere tanto a preservacdo da ordem
econbmica, quanto da exploracdo dos bens da Propriedade Industrial, encontra interesses
difusos, que ultrapassam a esfera individual e coletiva, apresentando-se como instrumento de
garantia fundamental da ordem social e do desenvolvimento.

Esta interferéncia nas relacfes privadas consolidou-se como caracteristica de varias
Constituigdes dos Estados Democraticos de Direito, tendo na “Alemanha o primeiro pais de
tradicdo continental a seguir este caminho, através do papel desempenhado por sua Corte
Constitucional, como guardia dos direitos fundamentais dos individuos contra agressdes tanto
do Poder Publico como de particulares”*’t, bem como no plano internacional, por meio da

Declaracio Universal dos Direitos Humanos de 194872,

168 Entende-se que todas as normas vigentes sobre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia procuram
manter uma conexao de imunizagdo nesse sistema juridico constitucional que se d& por meio de um processo de
validagdo de suas normas e principios. Nesse sentido FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio “A imunizagio do
discurso normativo se caracteriza, pois, por ser conquistada, a partir de outro discurso normativo, o que faz da
validade uma relacdo pragmatica entre normas, em que uma imuniza a outra contra as reagdes do enderegado,
garantindo-lhe o aspecto-cometimento meta-complementar. Teoria da Norma Juridica: ensaio de pragmatica da
comunicagdo normativa. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 107.

165 BARBOSA, Dénis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. A Propriedade
Intelectual na Construcéo dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 65.

170 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 34.

11 MORAES, Maria Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axioldgico e contetido normativo. In
SARLET, Ingo Wolfgang. Constituicdo, direitos fundamentais e direito privado. 3 ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2010, p.112-113.

172 COMPARATO, Fabio destaca a importancia da Declaragdo Universal dos direitos Humanos: Seja como for, a
Declaracéo, retomando os ideais da Revolugdo Francesa, representou a manifestacéo historica de que se formara,
enfim, em &mbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade
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As ideologias e os diversos movimentos de protecdo aos direitos do homem do século
XX introduziram nos textos constitucionais os chamados direitos fundamentais de segunda
geragdo, que sao os direitos sociais, econOmicos e culturais, especialmente ‘“com as
Constituicdes e os grandes textos internacionais subsequentes a segunda guerra mundial”.*"®

Ao contrario dos direitos fundamentais de primeira geracdo, estes novos direitos
humanos do século XX apresentavam uma “dimensao positiva, uma vez que se cuida ndo mais
de evitar a intervencao do Estado na esfera da liberdade individual, mas sim (...) de proporcionar
um direito de participar do bem-estar social.”*"*

Por apresentarem um caréater positivo, sdo direitos que constatam uma dificuldade em
sua execucdo, pois, no plano fatico, dependem de a¢des concretas do Estado para que possam
ser implementados.'™®

“E neste cenario que se vislumbra o esforco de reconstrucéo dos direitos humanos, como
paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional”'’®, ordem esta que altera as
relagcbes econémicas e, em especial, 0s mecanismos de controle criados pelo Estado.

Nesse contexto, ha a inser¢do nos textos constitucionais de normas de protecdo ao
mercado, pois este deixa de “significar exclusivamente o lugar no qual sdo praticadas relagdes
de troca, passando a expressar um projeto politico, como principio de organizagdo social
2T Assim, os temas adstritos ao Direito da Concorréncia contemplam valores que ndo se
restringem & esfera individual, mas incluem pretens@es transindividuais, e, dessa forma,
mostram-se indivisiveis no sentido de servirem como referencial de conduta da ordem

econbmica, devendo ser analisados, sob a Otica dos principios constitucionais.

entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A cristalizagdo desses ideais em direitos efetivos, como
se disse com sabedoria na disposicéo introdutéria da Declaragdo, far-se-a progressivamente, no plano nacional e
internacional, como fruto de um esforco sistematico de educagdo em direitos humanos. In COMPARATO, Fébio
Konder. A Afirmag&o historica dos Direitos Humanos. 8 ed. Sdo Paulo: Saraiva: 2013, p. 238.

13 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos fundamentais.
In MIRANDA, Jorge e SILVA, Marco Antbnio Marques da (coord.). Tratado Luso-brasileiro da dignidade
humana. 2 ed. S&o Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 168

174 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais
na perspectiva constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010 p. 47.

175 Sobre essa dificuldade, relevante a anélise da doutrinadora portuguesa Cristina Queiroz sobre a aplicabilidade
dos direitos sociais: “Este tipo de direitos coloca problemas de interpretagdo e aplicagdo complexos. Nao € apenas
a estrutura dos direitos que o reclama, mas ainda a multiplicidade e a diversidade dos problemas e a projec¢do dos
mesmos na ordem constitucional. Mais: a disjuncdo de regimes juridicos ndo autoriza o intérprete-aplicador, seja
o legislador, as autoridades administrativas ou o poder judicial, a estabelecer barreiras fixas ou fronteiras
intransponiveis entre esses dois regimes juridicos”. QUEIROZ, Cristina. Direitos Fundamentais sociais: fungdes,
ambito, contelido, questdes interpretativas e problemas de justiciabilidade. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 6
176 pPJOVESAN, Flavia. Dignidade Humana e a protecdo dos direitos sociais nos planos global, regional e local. In
MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antdnio Marques da (coord.). Tratado Luso-brasileiro da dignidade
humana. 2 ed. Séo Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 402.

17 GRAU, Eros. Ibidem, p. 35.
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Quanto ao universo do Direito da Propriedade Industrial, a tutela juridica da exploracao
de seus bens consolida-se nessas novas constituicdes como integrante da protecdo da
propriedade e da livre iniciativa.

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 inseriu em seus artigos
normas e principios especificos visando tutelar as relaces que envolvem tanto o Direito da
Propriedade Industrial como o Direito Concorrencial, balizando-os por meio da conexdo com
outros principios, tais como o desenvolvimento econémico, tecnoldgico, o interesse social, a
liberdade de iniciativa e a defesa do consumidor.

Faz-se necessario, portanto, realizar estudo detalhado dos principios constitucionais
norteadores destes ramos especificos do Direito, para melhor compreender a existéncia de
unidade e coeréncia na relacdo entre suas diferentes normas, bem como delimitar os objetos de

protecdo de cada um, compreendendo sua natureza juridica.

Secdo | — Objetos de protecédo da Propriedade Industrial e do Direito da Concorréncia

81° A Propriedade Industrial

A Propriedade Industrial insere-se no universo de protecao de todos os bens ligados as
obras de criacdo do espirito humano, reconhecidos como Propriedade Imaterial, ou Intelectual.
E, portanto, um direito de proteco a bens incorpéreos ou imateriais, que nao se confunde com
os bens tangiveis a disposicdo do empresario.1’®

Tanto a Propriedade Intelectual, quanto a Propriedade Industrial, apresentam
fundamentos constitucionais, uma vez que em ambos 0s casos a tutela que é conferida aos seus
bens apresenta-se fundamentada em critérios morais, relacionados a garantia e respeito aos
Direitos Humanos e econémicos, sob o prisma da preservacdo de todos os investimentos

realizados para a constituicio de novas tecnologias e novos mercados.'’®

178 | EMLEY, Mark A. destaca que: Todas as justificativas para a protecéo IP, seja com base em economia ou
moralidade, deve lidar com uma diferenca fundamental entre ideias e bens corpéreos. A new balance between IP
and Antitrust (April 1, 2007). Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, v. 13, 2007; Sandford
Law and Economics Olin Working Paper n. 340. Disponivel em SSRN: http://ssrn.com/asbtract=980045. Acesso
em 15 abr. 2015, p. 2 (traducéo prdpria).

179 Nesse sentido, destaca BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues: “Mas no sdo poucos que buscam diversas
explicacBes para a existéncia do direito da propriedade intelectual. Anderson e Howells defendem que o direito da
propriedade intelectual se funda, basicamente, em critérios morais e econdmicos. No aspecto moral, por meio da
garantia de respeito aos direitos humanos e de preservacao da ética os negécios. No aspecto econdmico, de duas
formas: a primeira, sob o prisma de preservacao do investimento, por meio de incentivos a criatividade, da criagdo
de novos mercados e do aumento da competicao, a segunda, sob o prisma da organizacdo da ciéncia, da tecnologia
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Dentro do universo de bens incorpdreos, € possivel tracar uma linha divisoria entre
aqueles ligados a propriedade literéria, cientifica e artistica, classificados como Direito Autoral,
bem como aqueles de aplicacdo empresarial, reconhecidos como Propriedade Industrial, cuja
protecdo beneficia inventores, designers e empresarios.*°

Essa divisdo ocorre pela diferenca de tratamento juridico que recebem, principalmente
quanto a sua destinacdo econémica e normas reguladoras. Enquanto os bens ligados ao Direito
Autoral estdo regulamentados pelo Direito Civil e ndo se destinam, necessariamente, a
exploracdo de uma atividade empresarial, os bens da Propriedade Industrial tém sua razéo de
existéncia na busca por melhores resultados econdmicos da atividade empresarial, portanto,
inserem-se no universo do Direito Comercial.

Dessa maneira, permite que a Propriedade Industrial seja definida, “de modo mais geral,
como ‘o conjunto de normas legais e principios juridicos de protecdo a atividade do trabalho,
no campo das industrias, e a seus resultados econdmicos’1®!, assegurando o direito de proibir
terceiros de usar, indevidamente, os bens por ela protegidos.

Este conjunto de bens de natureza incorpérea compde-se de invengdes, modelos de
utilidade, marcas, desenhos industriais e indicacdes geogréaficas, cujo direito de exploracédo e a
titularidade inserem-nos do contexto de direitos reais, especificamente o direito de propriedade,
cuja protecdo estd a cargo do Estado, desde que devidamente registrados perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, conhecido pela sigla INP1%82, subordinado aos preceitos da
Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.

Em consonancia com o inciso XXIX, do artigo 5° da Constituicdo da RepuUblica
Federativa do Brasil, 0 artigo 2°, da Lei 99.279/96, indica que a protecdo dos direitos relativos
a Propriedade Industrial deve levar em consideracdo o interesse social e o desenvolvimento

tecnoldgico e econdmico do pais.

e da criatividade, por meio da regulacéo, do aumento da informacéao disponivel e da uniformizacdo da protecao.
Direito da Concorréncia e Propriedade Intelectual: da inovacdo tecnoldgica ao abuso de poder. Sdo Paulo:
Singular, 2010, p. 45-46.

180 Segundo ALMEIDA, Marcus Elidius M. de: Dentro da divisdo acima mencionada temos dois grandes grupos,
sendo que no primeiro (Propriedade Industrial) estd compreendido os direitos resultantes da atividade ligada a
inteligéncia humana, afeta a area da industria, enquanto no segundo (Propriedade Artistica, Literéaria e Cientifica)
seria a producdo do dominio préprio de cada atividade desse grupo. Propriedade Industrial frente a concorréncia
desleal. In SIMAO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton de. Direito Empresarial Contemporaneo. S&o Paulo:
Juarez de Oliveira, 2000, p. 108.

181 CERQUEIRA, Jodo. lbidem, p. 55.

182 Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP1) assume atualmente uma missdo mais
sofisticada e complexa. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC),
esta autarquia federal é responsavel pelo aperfeicoamento, disseminacdo e gestdo do sistema brasileiro de
concessdo e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indGstria. Disponivel em
<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em 11 jun. 2014.
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E importante clarificar que o objeto de protecdo da Propriedade Industrial ndo se reveste
unicamente na tutela de tecnologias, formas e sinais, representados por patentes de invencao,
modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicacdes geogréaficas, mas também a sua
protecdo econdmica'® deve atender a anseios sociais.

O atendimento a esses anseios sociais insere-se dentro de um contexto de garantias
fundamentais, previsto no texto constitucional, ligadas ao desenvolvimento nacional®,
garantias estas consideradas como direitos fundamentais de terceira dimenséo.

Nas palavras de Sarlet, “cuida-se, na verdade do resultado de novas reivindicagdes
fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, pelo impacto tecnoldgico, pelo
estado cronico de beligerancia, bem como pelo processo de descolonizacdo do segundo pés-
guerra,” 18

Para que todos esses anseios sejam atingidos também se faz necessario que A
Propriedade Industrial se preocupe com outro objetivo, qual seja a coibicdo de atos de
concorréncia desleal, que se mostram individualizados, vinculados aos empresérios
propriamente ditos, cujas agdes atingem interesses predominantemente particulares.

O objeto de protecdo da concorréncia desleal inserida dentro do contexto da Propriedade
Industrial volta-se de forma direta para a garantia dos lesados, vitimas de atos praticados pelos
seus concorrentes em desconformidade com os preceitos morais do mercado.

Vale ressaltar também que a exploracdo dos bens da Propriedade Industrial pode trazer
implicacdes na esfera pablica, por meio da pratica de atos abusivos e da monopolizacdo do
mercado. Sob essa Gtica, encontra aproximacdo com o Direito da Concorréncia (ou Antitruste),
cujas normas se preocupam com a preservacao da concorréncia sob a 6tica do mercado.

Ainda a prote¢do a concorréncia no mercado e a repressdo a concorréncia desleal

encontram origens e propositos semelhantes que ndo podem ser desprezados, tal como destaca

183 Nesse sentido, SCUDELER, Marcelo Augusto. O reconhecimento do contelido econdmico aos bens imateriais
mostra-se como um fomento essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa cientifica, imprescindivel para
0 progresso tecnoldgico. In Congresso Nacional do CONPEDI (2006, Manaus, AM) Anais do / XV Congresso
Nacional do CONPEDI. - Floriandpolis:  Fundagdo  Boiteux, 2006. Disponivel em:
<http://www.conpedi.org.br/>. Acesso em 20 ago. 2014.

184 Além da previsdo no citado inciso XXI1X do art. 5, o desenvolvimento também esta previsto de forma expressa
no inciso Il do artigo 3° da Constituigdo da Republica: “Art. 3°. Constituem objetivos fundamentais da Republica
Federativa do Brasil: (...) Il — garantir o desenvolvimento nacional”.

185 SARLET, Ingo. A Efic4cia dos Direitos Fundamentais, p. 48-49.

18A concorréncia desleal define-se como “todo ato de concorrente que, valendo-se de forga econdmica de outrem,
procura atrair indevidamente sua clientela.” BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Pratica da Concorréncia desleal.
Rio de Janeiro: Forense Universitaria. 2005, p. 45.
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Jabur: “na origem, pois, derivam da protegdo dos consumidores e, em ultima analise, também
na liberdade de disputar, e, nos propésitos, por que buscam torna-las efetivas”.18’

Os atos de violagdo da concorréncia sdo, portanto, dificeis de constatar, pois sdo
identificados de acordo com a violacdo de preceitos éticos e morais que se traduzem nos meios
utilizados para a conquista dos consumidores. “Se os individuos observassem,
espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econdémica, é evidente que nao
se tornariam necessarias as leis reguladoras da concorréncia.e®”

Em todos esses casos € necessario analisar o elemento volitivo do agente que se utiliza
de atos violadores do direito subjetivo de seus concorrentes tentando auferir a sua clientela de
modo desleal aos demais concorrentes do mercado. Viera alerta para a existéncia de “dois
elementos: a intencdo de captar clientela alheia e que esta intencdo provocou confusdo ao
publico consumidor na escolha dos produtos e das partes.”*&

Inobstante, quando constatada a existéncia de atos de concorréncia desleal, o exercicio
da tutela de direitos do lesado se faz por intermédio da busca pela reparacdo dos prejuizos que
sofreu pela impetracdo de acBes particulares'®®, usadas como instrumento de garantia para a
exploragdo da atividade econdmica, dentro de parametros de honestidade. !

Também nesses casos é possivel falar em uma relagdo econémica envolvendo os agentes
do mercado, que ndo se restringe ao ambito individual do prejudicado e daquele que agiu de
forma desleal. Mesmo dentro desses parametros ndo se pode desprezar a aplicagdo dos
principios constitucionais especificos que tutelam as relacdes mercadologicas.®?

Portanto, o objeto de protecdo da Propriedade Industrial esta relacionado ao exercicio
da atividade econdmica e ao desenvolvimento social que se originam da exploragdo dos bens

incorpdreos tutelados, os quais também se fundamentam na preservacdo da concorréncia.

187 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do Ato de Concorréncia Desleal. In SANTOS, Manoel J. Pereira dos e
JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). Criagdes Industriais, Segredos de Negdcio e Concorréncia Desleal. S&o
Paulo: Saraiva, 2007, p. 347.

18 CERQUEIRA, Jodo. lbidem, p. XVI.

189 VIEIRA, Marcos. Propriedade Industrial, 2006, p. 175.

19%Segundo BITTAR, Carlos Alberto tais agdes visam: Abstencéo de continuacdo dos atos havidos como desleais
(ou seja, a cessagdo das praticas desleais; Apreensdo de coisas nascidas do ilicito (para evitar-se a continuacéo da
lesdo e do prejuizo); Reparacéo de prejuizos de ordem material ou moral de concorrentes, incluindo-se danos
emergentes e lucros cessantes; e apenacdo do agente, quando capitulada a acdo como delito, e suscetivel de
individualizacdo a pessoa responsavel. Ibidem, p. 76.

191 Segundo DUVAL, Hermano. a origem da repressio aos atos de concorréncia desleal teve por base uma custosa
e lenta jurisprudéncia. Concorréncia Desleal. S&o Paulo: Saraiva, 1976, p. 1.

192 Nesse sentido Ascensdo José destaca que: “O instituto da concorréncia desleal implica por natureza um regime
de concorréncia econdmica. Sup0e, por isso, uma economia de mercado; ou pelo menos, que algum setor da vida
econémica, ainda que reduzido, se processe em termos de economia de marcado. Concorréncia Desleal. Coimbra
— Portugal: Almedina, 2002, p. 15.
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82° Objetos de Protegdo do Direito da Concorréncia

Para entender o Direito da Concorréncia em consonancia com 0S preceitos
constitucionais, é indispensavel analisar 0s seus objetos de protecdo, uma vez que essa analise
permite identificad-los em sintonia com os preceitos genéricos de tutela de direitos humanos e
do exercicio do poder do Estado e, especialmente, com os principios edificadores da ordem
econdmica.

A proximidade do Direito da Concorréncia com as normas constitucionais delimita dois
objetivos diferentes de tutela: um ligado a finalidades econdmicas, na prote¢do da concorréncia
propriamente dita, fundamentada na liberdade iniciativa e na livre utilizagdo dos bens da
propriedade industrial e outro relacionado a finalidades ndo econdmicas, na protecdo dos
consumidores, e em geral na justica social.

Esta coeréncia com a ideologia constitucional apresenta-se na prevengédo e na repressao
as infracdes contra a ordem econdmica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de
iniciativa, livre concorréncia, funcdo social da propriedade, defesa dos consumidores e
repressdo ao abuso do poder econdmico, tendo a coletividade como principal titular dos bens
juridicos.

O jurista portugués Luis Pinto Monteiro sintetiza bem essa relagcdo econémica e social
ligada aos objetivos do Direito da Concorréncia:

Sem ignorar a dificuldade existente em estabelecer com precisdo os objectivos
do direito da concorréncia, é possivel, todavia, avancar que este ramo do
Direito visa & promogdo do bem- estar social mediante remog&o dos entraves
ao funcionamento eficiente dos mercados. Este propoésito € atingido por um
conjunto de normas juridicas aptas a resolver falhas na livre concorréncia. Tal
finalidade € alcancada por via da proibicdo legal de determinadas préaticas
desenvolvidas por empresas no mercado, tais como, os conluios entre
empresas, a fixagdo de precos, as limitaces a producéo, a distribui¢cdo ou ao
desenvolvimento técnico, ou através da proibicdo dirigida as empresas com
poder de mercado de explorar abusivamente a sua posi¢do dominante, e ainda,
pela proibicdo de fusbes anticoncorrenciais entre empresas, ou mesmo, pela
proibicéo aos Estados-Membros de concederem auxilios a empresas que criem
uma distorcéo na concorréncia efectiva no mercado.*

Dentro desses objetos, destaca-se que as normas do Direito Concorrencial séo utilizadas

como instrumento de implementacdo de politicas publicas, “especialmente de politicas

19 MONTEIRO, Luis Pinto. A recusa em licenciar Direitos de Propriedade Intelectual no Direito da
Concorréncia. Coimbra: Almedina, 2010, p.33.
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econdmicas entendidas como meios de que dispde o Estado para influir de maneira sistematica
sobre a economia.” %

No Brasil além da previsé@o constitucional relativa a preservacdo da ordem econdmica,
também se destaca o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia — SBDC, atualmente
regulamentado pela Lei 12.529/2011, formado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica— CADE, bem como pela Secretaria de Acompanhamento Econémico do Ministério
da Fazenda.!®

Esse sistema tem como finalidade alcar a eficiéncia econdmica e a protecdo dos
interesses dos consumidores. Para tanto, suas finalidades imediatas estdo ligadas ao controle
das estruturas do mercado (preventiva), na repressao a condutas anticompetitivas (repressiva) e
na promocdo da cultura competitiva (promocional, educativa e de formacdo de politicas
publicas).

O Controle das estruturas pauta-se pela apreciacdo de atos praticados por empresarios
que possam representar concentracdo e dominio de mercado, caracterizados, na maioria das
vezes, por monopolios, oligopdlios, monopsonios e oligopsénios'®®, sejam em relacdes
horizontais, verticais ou conglomeragoes.'®’

Dessa maneira, vale esclarecer que nem todos os atos de reunido empresarial que
caracterizam concentracdo econémica sao considerados negativos, podendo o CADE autoriza-
los quando atingirem os seguintes objetivos, de forma cumulada ou alternativamente: aumentar

a produtividade ou a competitividade; melhorar a qualidade de bens ou servicos; ou propiciar a

1% FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste. 3 ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais: 2008, p. 193
1% 0 C.AD.E é uma autarquia federal, munida de funcdo judicante com jurisdicdo administrativa em todo o
territorio nacional. Esta vinculado ao Ministério da Justica e tem sede no Distrito Federal e é constituido pelo
Tribunal Administrativo de Defesa Econdmica, pela Superintendéncia — Geral e pelo Departamento de Estudos
Econ6micos. A Secretaria de Acompanhamento Econdmico é 6rgdo de apoio técnico ao CADE, despida de
personalidade juridica, com funcdo consultiva, emitindo pareceres técnicos para subsidiar as decisdes dessa
autarquia. Esta ligada ao Ministério da Fazenda e ndo ao Ministério da Justiga, tal como 0 CADE

1% Segundo Calixto Salomdo Filho: A definicdo teoricamente mais correta de “poder no mercado” nio é a
possibilidade de aumentar os pregos, mas sim, a possibilidade de escolher entre essas diferentes alternativas:
grande participacdo no mercado e menor lucratividade, ou pequena participacdo no mercado e maior lucratividade.
Essa forma de definir o poder no mercado €, de resto, a Unica capaz de explicar as situacbes de monops6nio e
oligopso6nio. Nesses casos, 0 poder dos agentes consiste exatamente na possibilidade de reduzir o prego através da
reducdo de suas aquisi¢des — que, visto da perspectiva dos adquirentes, implica exatamente a alternativa acima
definida. SALOMAO FILHO, Calixto. Regulacdo da atividade econdmica, p. 143-144.

197 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu assim explica essas relagdes: Por concentragdo horizontal entende-se a
concentragdo que envolve agentes econdmicos distintos e competidores entre si, que ofertam o mesmo produto ou
servico em um determinado mercado relevante. Concentragdo ou integragdo vertical traduz-se na concentracéo
que envolve agentes econdmicos distintos, que ofertam produtos ou servicos diversos, fazendo parte da mesma
cadeia produtiva. Conglomeracdo é a concentragdo que envolve agentes econdmicos distintos, que igualmente
ofertam produtos ou servicos distintos, podendo ou ndo ser complementares entre si, mas que, certamente, ndo
fazem parte da mesma cadeia produtiva. Li¢Ges de Direito Econdmico. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.
255,
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eficiéncia e o desenvolvimento tecnoldégico ou econdémicos; e sejam repassados aos
consumidores parte relevante dos beneficios recorrentes (§6° do artigo 88 da Lei 12.529/2011).

Quanto as condutas anticompetitivas ou anticoncorrenciais, sua identificacdo ocorre a
partir do reconhecimento da préatica de ato ilicito, expressamente tipificado como infracdo a
ordem econdmica, no artigo 36 da Lei 12.529/2011.1%8

Para a caracterizacdo desses delitos € desnecessaria a verificacdo de culpa, entretanto,
para que os atos praticados sejam caracterizados como conduta anticoncorrencial € inevitavel
que representem restricao a livre concorréncia, caso contrario, ndo serdo passiveis de punicéo.

[lustrando tal hipdtese, destaca-se a averiguacdo preliminar n. 08012.009882/98-47, em
que o CADE manifestou que a imposi¢do de clausulas contratuais abusivas entre fornecedores

deve ser tratada na esfera privada, descaracterizando a infracdo a ordem econémica:

Entendo que, no caso em exame, a pratica de imposi¢do de condigdes, aos
distribuidores, no intuito de garantir maior eficiéncia, ndo se configura como
infracdo & ordem econdmica. A eventual abusividade de tais clausulas
restringe-se ao &mbito do Direito Privado. Da mesma forma, em relagdo a
dendncia de discriminacdo de pre¢os, entendo ndo caracterizada a infragéo,
uma vez que, apesar do contrato prever o preco de comercializagcdo ao
distribuidor, ndo ha impedimento ao fabricante de conceder descontos para
terceiros.'®®

Ainda, outro grande desafio do CADE, na sua atuacdo de coibi¢cdo as condutas
anticompetitivas, esta na repressao aos cartéis?®, que representam uma das condutas de maior
importancia nas politicas antitruste.

O combate aos cartéis deu inicio a propria politica antitruste e “nos EUA, ainda hoje,
considera-se que 0s custos sociais de um cartel sdo tdo elevados que muito dificilmente haveria

geracdo de beneficios compensatorios que os justificassem.”?%!

1% 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; 1l - dominar mercado
relevante de bens ou servicos; 111 - aumentar arbitrariamente os lucros; e 1V - exercer de forma abusiva posicéo
dominante.

199 Distribuidora de Bebidas Satélite Ltda. v Cervejaria do Brasil S/A — Cebrasa. Trecho do Voto do Conselheiro-
Relator, Celso Fernandes Campilongo, proferido em 20 de maio de 2002. Disponivel em: http://www.cade.gov.br.
Acesso em 20 de agosto de 2014.

2005egundo a Resolucdo 20/1999 do CADE: Cartéis: acordos explicitos ou tacitos entre concorrentes do mesmo
mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de itens como precos, quotas de producéo
e distribuicdo e divisdo territorial, na tentativa de aumentar precos e lucros conjuntamente para niveis mais
préximos dos de monopélio. Fatores estruturais podem favorecer a formacéo de cartéis: alto grau de concentracao
do mercado, existéncia de barreiras a entrada de novos competidores, homogeneidade de produtos e de custos, e
condicBes estaveis de custos e de demanda Disponivel em http://www.cade.gov.br/. Acesso em 14 de agosto de
2014,

201 MATTOS, César Costa Alves de. Introducéo a teoria Econémica dos Cartéis. SCHAPIRO, Mario Gomes,
CARVALHO, Vinicius Marques de; CORDOVIL, Leonor (coord.) Direito Econdmico Concorrencial. Sao
Paulo: Saraiva, 2013, p. 247.
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Por fim, outra finalidade do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia esti na
promocdo de acles que possam conscientizar os empresarios, a sociedade em geral e os
membros de Orgdos publicos, administradores e reguladores sobre os beneficios da livre
concorréncia na esfera da protecdo econémica.

Esta terceira finalidade de atuacdo das autoridades de defesa da concorréncia é
denominada de advocacia da concorréncia. “Revela-se sob as mais diversas formas, desde
atuacdes informais como correspondéncias, divulgacdo de estudos e pronunciamentos em
foruns (...) até acBes mais formais, como a participacdo no processo decisorio de agéncia
reguladora” 2%

Por outro lado, ndo se pode deixar de mencionar a importancia que o Direito da
Concorréncia representa perante 0os consumidores que ndo sdo seus titulares diretos, mas que
mantém uma relacdo econdmica importante, pois as hormas de protecdo da concorréncia lhes
garantem a oportunidade de oferta mais ampla de produtos e servicos, o que, teoricamente, lhes
garantiriam pre¢os menores e mais justos, se comparados a um mercado viciado.

Encontrar o elemento de harmonizacdo nestas relagdes econdmicas se mostra
extremamente complexo e um dos principais desafios do Direito da Concorréncia e da
Propriedade Industrial. “Diante disso, a defesa da concorréncia tem por objetivo central a
eficiéncia econémica, traduzida pelo balango entre os potenciais beneficios e prejuizos de cada
estrutura, mas sem perder a dimensdo de que os interesses dos consumidores devam ser
preservados.”?%

Desse modo, a producdo legislativa deve se pautar, tanto em aspectos punitivos,
relativos a violacdo de preceitos de harmonia do mercado, quanto pedagdgicos, no sentido de

orientar aqueles que se situam dentro dessas relacoes.

Como notou a UNCTAD (1996), as autoridades concorrenciais devem se
preocupar primeira e essencialmente com a tarefa de educar, tanto as
empresas, como 0 consumidor. Mesmo com graduagdo, introdugdo e
implementagdo de legislagdo de concorréncia, demanda tempo o
desenvolvimento de processo basico de aprendizagem tendente a mudar
atitudes e comportamentos que possibilitem o real cumprimento da lei.?%

202 JORDAO, Eduardo Ferreira, A advocacia da concorréncia como estratégia para reducdo no impacto
anticompetitivo da regulacdo estatal. Revista eletronica de direito administrativo econdmico. n. 17 —
fevereiro/marco/abril 2009. Salvador, BA. Disponivel em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-17-
FEVEREIRO-2009-EDUARDO%20JORDAO.pdf. Acesso em 16 ago. 2014.

23 REZENDE, Gustavo Madi; ALMEIDA, Silvia Fagd. Defesa do Consumidor e Disciplina antitruste.
SCHAPIRO, Mario Gomes; CARVALHO, Vinicius Marques de; CORDOVIL, Leonor (coord.) Direito
Econémico Concorrencial. Sdo Paulo: Saraiva, 2013, p. 300.

204 OLIVEIRA, Gesner; RODAS, Jodo. Ibidem, p. 28.
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Diante do exposto, destaca-se que a regulamentacdo da concorréncia se mostra, desse
modo, “como técnica de organizacdo e normatizacdo das regras de economia de mercado e um
instrumento de consecugdo de objetivos sociais”?%®, buscando repreender o abuso do poder

206

econbmico, por meio da protecdo do mercado relevante=™® e, de forma reflexa, dos

consumidores.

Secdo Il — A natureza constitucional dos direitos relativos a Propriedade Industrial e da

Concorréncia

Segundo Barbosa, ndo sdo todas as constitui¢cbes que incorporam aos seus textos basicos
a protecdo aos bens da Propriedade Industrial, destacando que a Constitui¢do Brasileira é uma
das poucas que se abre para a protecéo de outros direitos relativos a Propriedade Intelectual.?%’

Ainda, o legislador brasileiro vai além quanto a propriedade de bens imateriais, pois
tanto o texto constitucional, em seu artigo 5°, XXIX, quanto o artigo 2°, da Lei 9.279/1996,
indicam que a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial deve considerar o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdémico do pais.

Evidencia-se assim que além do direito de propriedade inerente ao titular desses bens,
também se mostram presentes interesses publicos e metaindividuais?®. Ha, portanto, na
protecdo dos bens da propriedade industrial uma dimenséo ao mesmo tempo publica e privada.
Exemplificando esse raciocinio, destaca-se 0 seguinte trecho, do julgamento da Corte
Americana, no caso Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917):

205 SZIMD, Rafael. Interfaces entre Direito Concorrencial e Propriedade Industrial. Revista do IBRAC. Direito
da Concorréncia, Consumo e Comércio Internacional. Ano 18 v. 19, jan-jun/2011. p. 297-338.S40 Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, p. 301.

206 Segundo FIGUEIREDO, Leonardo: “Por mercado relevante entende-se 0 espaco no qual dois ou mais agentes
privados, concorrentes entre si, vdo aplicar seus respectivos mecanismos e disputar consumidores. Para tanto,
podem se valer de diversos instrumentos, tais como campanhas publicitéarias, pesquisa tecnoldgica para fins de
baratear o custo operacional e melhorar a qualidade dos bens ofertados, dentre outros. Conforme entendimento da
autoridade concorrencial brasileira, mercado relevante se trata do espago da concorréncia. Diz respeito aos diversos
produtos e servigos que concorrem entre si, em determinada area, em razao da sua substitubilidade naquela éarea.”
Ibidem, p. 297.

207 Segundo o Autor: “Nio é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestigio de ser
incorporada literalmente no texto basico. Cartas de teor mais politico ndo chegam a pormenorizar o estatuto das
patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a protegdo de
outros direitos.” BARBOSA, Denis. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 227.

208 Tais interesses estdo refletidos na protecéo reflexa do mercado e, indiretamente, do consumidor.
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E indiscutivel que o monopolio temporario e limitado outorgado aos
inventores jamais foi elaborado para [garantir] o lucro ou vantagem exclusiva
a eles; o beneficio ao publico ou comunidade em geral foi outro e sem divida
nenhuma o propésito principal de outorgar e assegurar tal monopdlio.2*®

Essa afirmativa significa que o Direito da Propriedade Industrial estd plenamente
inserido em um ambiente, ndo s6 de protecdo aos direitos de propriedade de seus titulares, mas
também de relagGes harmdnicas de mercado e de garantia de direitos fundamentais?:°.

Tal fato se explica, porque ndo somente 0s bens da propriedade industrial, mas em uma
escala mais ampla, a propria “propriedade intelectual, em sua esséncia, ¢ uma medida de fundo
econdmico, ndo havendo direito natural aos bens intelectuais. O préprio investimento realizado
na criacdo de determinado bem seria dissipado, caso houvesse liberdade para que fosse
copiado.”?!

H4&, desse modo, uma aproximacdo da tutela constitucional da Propriedade Industrial
com 0s preceitos de protecdo ao mercado e a prépria concorréncia, previstos igualmente no
texto constitucional, reservando-se ao Estado o poder de fiscalizar e de incentivar as atividades
econémicas como agente normativo e regulador.

E relevante mencionar que, mesmo sendo institutos de previsdo constitucional e tutelas
especificas, surge uma tensdo natural entre a exploragdo da propriedade industrial, que demanda
restricdes aqueles que ndo possuem o direito de exploré-los, em contrapartida com a liberdade
de iniciativa demandada pela prote¢do da concorréncia.

Tais conflitos tornaram-se evidentes, principalmente a partir de 1964, com as discussdes
quanto a transferéncia de tecnologia em pauta, nas Nagdes Unidas. “A resolugdo brasileira e o
relatdrio dela resultante deflagraram um debate internacional sem precedentes sobre o sistema
de PI e, mais particularmente, sobre o papel das patentes na transferéncia de tecnologia para 0s
paises em desenvolvimento.”?!?

Essas discussfes remetiam a um ponto polémico que nunca deixou de ser pauta no
cenario internacional, qual seja, a ideia de que o sistema de patentes poderia gerar monopoélios
para seus titulares e as consequéncias disso perante o desenvolvimento econdmico e das

relacGes de mercado.

209 BARBOSA, Dénis; GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana. Ibidem, p. 25.

210 |_igados a dignidade humana no que diz respeito as orientagdes mercadoldgicas.

211 VIEIRA JUNIOR, Walter Pinto; FREITAS, Riva Sobrado de. Protecdo Constitucional da Propriedade
Industrial e seus paradoxos ante a possibilidade de quebra de patente amparada pelo principio da dignidade da
pessoa humana. Anais do Seminario Nacional de DimensGes Materiais e Eficaciais dos Direitos
Fundamentais. Disponivel em:
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/seminarionacionaldedimensoes/article/view/909, p. 333. Acesso em 20 de
novembro de 2014>. Acesso em 20 nov. 2014.

212 MENESCAL, Andrea. Ibidem, p. 474.
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Com a criacdo do Acordo sobre Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPS) e da Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial
(OMPI), no final do século XX, vislumbrou-se um entendimento entre paises desenvolvidos e
paises em desenvolvimento, estabelecendo regras de utilizacdo de patentes, entretanto, ainda
hoje, aventa-se o impacto da protecéo dos bens da Propriedade Industrial, no Desenvolvimento
Econbémico dos paises em desenvolvimento.

Tal episodio ficou visivel, em setembro de 2004, com a proclamacéo da Declaracdo de

Genebra sobre o Futuro da OMPI. Segundo Straus:

A declaracdo afirma que a OMPI por anos reagiu predominantemente “aos
interesses mesquinhos de editoras, indUstrias farmacéuticas, agricultores e
outros interessados comerciais”. Agora deve tratar das necessidades
fundamentais da prote¢do ao consumidor e dos direitos humanos: “os
interesses dos pobres, doentes, deficientes visuais e outros, ha tanto
negligenciados, devem ter prioridade.”?*®

Isso exigiu uma reformulagéo no modo de pensar a exploracdo da Propriedade Industrial, dando-
Ihe um enfoque humanistico ndo observado em outros tempos. Justamente essa reformulacdo néo
encontrou pontos pacificos, “sobretudo por conta da, muitas vezes, conflituosa reagdo entre os interesses
coletivos e individuais que elas se propdem a equacionar, no que resulta um imenso contencioso judicial
que vem sendo travado perante nossos tribunais.”?#

Por outro lado, ndo somente a Propriedade Industrial passa por um periodo de reformulagéao e
adaptacdo as questdes ligadas a protecdo de direitos fundamentais nas relagdes privadas, mas também o
préprio Direito Constitucional acabou por sofrer transformagfes em suas bases, a partir do final do
século XX e inicio do século XXI, que ndo eram vivenciadas em periodos anteriores.

Essas mudancas ligaram-se a possibilidade de interferéncia do Estado nas relagdes privadas,
para a garantia do exercicio de Direitos Humanos, que atualmente, no “direito constitucional, consistem
esses direitos na sua propria razdo de ser”?'®, portanto, pode-se afirmar que a protecdo de direitos
fundamentais, em qualquer area do conhecimento juridico, inclusive nas questdes relativas a direitos
privados, é matéria de ordem constitucional, pois repousa no ber¢o do constitucionalismo.

Nesse sentido, Canotilho apresenta uma defini¢do de Constituicdo voltada para a garantia de

direitos fundamentais, a qual merece destaque:

213 STRAUS, Joseph. O impacto da nova ordem mundial no desenvolvimento econdmico. O papel do regime dos
direitos de Propriedade Intelectual. IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos.
Propriedade Intelectual: plataforma para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 128.

214 L ABRUNIE, Jacques; BLASI, Marcos Chucralla Moherdaui. O sistema constitucional de patentes e os prazos
de vigéncia. In LIMA, Luis Felipe Balieiro (coord.) Propriedade Intelectual no direito empresarial. Sdo Paulo:
Quartier Latin, 2009, p. 271.

215 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Aspectos do Direito Constitucional contemporaneo. Sdo Paulo:
Saraiva, 2003, p. 279.
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Constituicdo é uma ordenacgdo sistematica e racional da comunidade politica,
plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os direitos
fundamentais e se organiza, de acordo com o principio da divisado de poderes,
0 poder politico.?®

Assim, toda matéria de ordem constitucional deve guardar relagdo entre a organizacao
do Estado e a garantia de direitos do cidaddo, especialmente aqueles relacionados as suas
garantias fundamentais, que em nosso ordenamento juridico ganham status de clausulas peétreas,
ndo podendo ser modificadas sendo por uma nova ordem constituinte.

O proprio direito privado, atualmente, depende de fundamentos constitucionais. Como
prescreve Larenz, as leis ordinarias que estejam em contradicdo com um principio de nivel
constitucional carecem de validade, tanto quanto aquelas que ndo possam ser interpretadas
“conforme a Constitui¢ao”; se ¢ factivel uma interpretacdo em conformidade com a
Constituicio, aquela que tem preferéncia sobre qualquer outra modalidade de interpretacio.?!’

Os bens da Propriedade Industrial nem sempre estdo presentes nos textos
Constitucionais, tal como ocorre com a Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, ou na
Constituicao dos Estados Unidos da América. “Constitui¢des de teor mais politico ndo chegam
a pormenorizar o0 estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma,
aparentemente, além da brasileira, abre-se para a protecdo de outros direitos.”?'8

Sendo assim, ndo se pode negar que tais bens tenham natureza constitucional, pois que
ndo se prestam a regulamentar as simples relacbes de propriedade, mas toda uma ordem
harmonica de mercado. Essa ordem econdmica é considerada um elemento indispensavel na
consolidacdo dos direitos fundamentais, pois “deve ser dinamizada tendo em vista a promogao
da existéncia digna de que todos devem gozar.”?!°

Nesse sentido, identifica-se protecdo constitucional aos bens incorpéreos da
Propriedade Industrial, desde a Constituicdo do Império de 1824, cujo artigo 179, n. 26, ja
determinava que 0s inventores teriam a propriedade de suas descobertas, ou das suas
producdes.??°Repetem essa protecio as Constituicdes brasileiras de 1891 (art. 72, §25), de 1934
(art.113, n. 18), a de 1937 (art. 16, XXI) a de 1946 (art. 141, 817) e a de 1967 (art. 150, §24).

216 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 12

217 ARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel I1zquierdo y Macias-Picavea. Madrid: Edersa, 1978,
p. 96.

218 BARBOSA, D. B. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 227.

219 GRAU, Eros, Ibidem, p. 194.

220 Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acessado em 19 jun.
2014.
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Por fim, a atual Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 5°, inciso
XXI1X, incluiu a propriedade industrial dentro do contexto das garantias constitucionais
fundamentais, ampliando as normas genericas que protegem a propriedade.

Em contrapartida, os bens da Propriedade Industrial constituem-se como uma forma de
propriedade sui generis, pois “a natureza imaterial desses bens implica necessariamente a
adogao de um regime juridico préprio, em vista de sua protegdo adequada. E uma categoria de
bens a parte, que foi ignorada pelo direito romano.”?

Assim, sua presenca nos textos constitucionais revela uma especial preocupacdo dos
legisladores em demonstrar que os bens protegidos por este subsistema juridico sdo de vital
importancia na ordem econdmica e social.

Dessa forma, resta ddvida se eles constituem uma modalidade de direitos fundamentais
propriamente ditos, ou simples disposi¢éo de garantia da ordem econdmica derivada do direito
de propriedade.

A solugdo desse problema encontra duas correntes doutrinérias em sentidos opostos, a
primeira, mais tradicional, ndo reconhece a Propriedade Intelectual como direito fundamental
e a segunda, mais atual e ainda em formacdo, reconhece-a como modalidade de direitos
humanos.

Prevalece, atualmente, a primeira posi¢éo, entendendo que os direitos de Propriedade
Industrial ndo podem se enquadrar como direitos fundamentais, mesmo que constitucionais,
pois sdo, em verdade, instrumento para a garantia desses direitos e ndo direitos fundamentais
propriamente ditos.

Nesse sentido, Barbosa afirma que:

Mesmo quando erguida a categoria de Direito Constitucional, os direitos
exclusivos em seu aspecto patrimonial ndo séo normalmente tidos como parte
do Bill of Rights, ou seja, dos direitos fundamentais, restando como tal apenas
0 aspecto moral dos mesmos direitos quando reconhecido.???

Esse posicionamento consubstancia-se na interpretacdo do artigo XX V|11, da Declaracéo
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que expressamente declara: “Todo homem tem
direito a protecdo dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer producéo cientifica,

literaria ou artistica da qual seja autor.”

21 GUSMAO, José Roberto d’Affonseca. A natureza juridica do Direito de Propriedade Intelectual.
Disponivel em: <http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade-
intelectual/natureza-juridica-do-direito-de-propriedade-intelectual/98>. Acesso em 30 abr. 2014.p. 37.

22 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de protecdo das criagdes industriais. in
SANTOS, M. J. P. dos e JABUR, W. P. Criacgdes industriais, Segredos de Negécio e Concorréncia Desleal.
S8o Paulo: Saraiva, 2007, p. 9-10.
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Destaca-se que a declaragdo frisou a protecdo de interesses morais, especialmente
ligados ao direito autoral e ndo aos bens da Propriedade Industrial. Para Manoel Gongalves
Ferreira Filho, “esta matéria ndo mereceria ser algada ao nivel de direito fundamental do
homem.”??

Por outro lado, a Europa assiste grande discusséo atual sobre a inclusdo dos direitos da
Propriedade Intelectual como sendo direitos humanos. Tal fato inclusive mereceu estudo
especial pela Comissao Europeia de Direitos Humanos, a partir de julgados da Corte Europeia
de Direitos Humanos, constatando a existéncia de situacdes arbitrarias no uso dos bens da
Propriedade Industrial.

A esse respeito Helfer indica a existéncia de trés julgados na Corte Europeia de Direitos
Humanos (ECHR) que sustentaram serem as patentes, marcas, direitos autorais e outros
interesses econdmicos, bens de conhecimento intangiveis protegidos pela Convencéo Europeia
de Direitos da Propriedade. No julgamento do caso Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, em 2007,
a corte entendeu que a exploragédo desses bens tem implicagdes nos direitos humanos, servindo
de base para futuras normas de protecdo da Propriedade Industrial na Europa.?*

Todavia, o autor entende que esses julgamentos devem ser vistos com ressalva, pois
“protegem os direitos fundamentais das empresas multinacionais, em vez de pessoas
singulares”. Salienta, ainda, que tal decisdo apresenta um carater politico, pois haveria nos
“altimos anos uma explosao de reivindicacdes de direitos humanos relativas a propriedade
intelectual, na Europa, nos Estados Unidos, e em varios outros locais”.?%

E 6bvio que o simples fato de vincular os Direitos de Propriedade Industrial a grandes
empresas ndo lhes retiraria o carater de direitos humanos, pois também as pessoas juridicas

podem ser titulares de direitos fundamentais.??

223 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Comentarios a Constituicdo Brasileira de 1988. 2 ed. v.1. Séo
Paulo: Saraiva, 1997, p. 50.

224 HELFER, Laurence R. The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human
Rights. Harvard International Law Journal, v. 49, p. 4, 2008; Vanderbilt Public law Research Paper n.07-05;
Vanderbilt law and Economics Research Paper n. 07-05. Disponivel em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=976485>. Acesso em 24 jun. 2014,

25 HELFER, Laurence: “the decision protects the fundamental rights of multinational corporations rather than
those of natural persons” ¢ “The last several years have seen an explosion of competing human rights claims
relating to intellectual property—in Europe, in the United States, and in numerous internationa/ venues”. ldem.
(traducdo prdpria)

226 Nesse sentido SARLET, Ingo: recepcionada no direito constitucional brasileiro a tese de que as pessoas
juridicas, ao contrario das naturais (fisicas ou singulares) ndo séo titulares de todos os direitos, mas apenas daqueles
direitos que lhes sdo aplicaveis por serem compativeis com a sua natureza peculiar de pessoa juridica, além de
relacionados aos fins da pessoa juridica, o que, todavia, ha de ser verificado caso a caso. A eficacia dos direitos
fundamentais, p. 222.



76

Assim, no caso em pauta, os direitos relativos as marcas, patentes, desenhos industriais,
modelos de utilidade e indica¢bes geogréficas ndo significam necessariamente uma espécie
distinta de Direitos Humanos, mesmo que atendam a funcéo econémica das pessoas juridicas,
sejam elas grandes empresas ou nao.

A andlise dos bens da Propriedade Industrial como direitos fundamentais parece, no
minimo, perigosa, pois ja estdo inseridos em um universo de prote¢éo do direito de propriedade,
aliados a um aspecto econémico singular de desenvolvimento social e de protecdo da
concorréncia, existindo, inclusive, instrumentos nas legislacbes constitucionais e
infraconstitucionais, para garantia de sua exploracédo adequada.

Dar ao Direito da Propriedade Industrial um carater de direito fundamental significa
ampliar a sua aplicacdo para niveis que se vinculam a outros aspectos de protecao da dignidade
humana, como o direito a vida, a liberdade, que ndo se compatibilizam com este subsistema

juridico, sendo por via reflexa.

Secdo Il — A aplicacdo dos principios constitucionais da Ordem Econbémica na

Propriedade Industrial e no Direito da Concorréncia

A regulamentacdo da ordem econdmica e financeira € objeto do Titulo VII, da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil. Esse titulo especial se justifica pela
necessidade de interferéncia juridica do Estado também nas relagbes empresariais, seja por
intermédio de mecanismos reguladores, seja por atuacdo direta.

Vale a ressalva de que a atuagéo direta do Estado ndo pode ocorrer indiscriminadamente,
pois somente serd permitida, quando necessaria aos imperativos da seguranca nacional, ou ao
relevante interesse coletivo; nos dois casos, conforme definido em lei, tal como prevé o
disposto, no Art. 173, da Constituicdo da Republica, quanto ao tratamento constitucional ao
investimento privado.

Conflitos de interesses provenientes dessas relagdes ndo sé prejudicam os empresarios
entre si, como sujeitos individuais numa relacéo de direito privado, mas também uma gama de
interesses difusos e coletivos, nos quais se inserem 0s consumidores, a exploracdo da
propriedade, o mercado e as relagc6es de trabalho.

Tais interesses sdo reunidos na condi¢do de principios, previstos no art. 170, da

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, tendo como pressuposto basico a redistribuicdo
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de mercado, a dilui¢cdo do poder econdmico, a cooperacao, a fim de que os cidaddos possam ter
acesso a uma democracia econémica.??’

A natureza constitucional da Propriedade Industrial e do Direito da Concorréncia
acabam encontrando fundamento especial nessas relagdes econdmicas, principalmente pelo fato
de estarem diretamente relacionadas a exploracéo da atividade econémica empresarial.

E importante deixar claro que a protecdo constitucional que estes subsistemas juridicos
recebem ndo pode ser vista em carater absoluto, pois se sujeita a uma ordem sistematica e
principioldgica, que busca manter em harmonia os interesses individuais, difusos, coletivos e
publicos.

Do mesmo modo também n&o pode ser vista de forma igual, pois 0s mesmos principios
constitucionais apresentam diferentes abordagens quando confrontados com a propriedade
Industrial e com o Direito da Concorréncia.

Logo, a inclusdo da Propriedade Industrial no titulo especifico da ordem econdmica
evidencia seu carater de um sistema de principios e regras que compreendem “uma ordem
publica, uma ordem privada, uma ordem econdmica, uma ordem social ??%, que dependem
também de interferéncia do Estado para manter sua a harmonia.

Segundo Eros Roberto Grau, “ndo existiria capitalismo sem que o Estado cumprisse sua
parte, desenvolvendo vigorosa atividade econdmica, no campo dos servigos publicos”?%,
demonstrando que tal interferéncia econémica é fundamental para a manutencgdo da atividade
mercadolodgica e o desenvolvimento empresarial.

Nesse contexto, faz-se necessario o estudo dos principios constitucionais que
fundamentam a protecéo, tanto da Propriedade Industrial, quanto do Direito da Concorréncia,

salientando as diferencas na sua aplicacao.

227 Segundo SALOMAO FILHO, Calixto. Identificar esses principios ndo é facil, pois muitos podem ter — e tém —
influéncia indireta nessa difusdo de conhecimento. Em forma de tentativa, pode-se afirmar que aqueles ligados
diretamente a consecucao desse objetivo instrumental sdo a redistribuicdo (art. 170, V1), a diluicdo dos centros de
poder econdmico (concorréncia e defesa do consumidor — art. 170, IV e V) e a cooperacdo (art. 114, 82°). Todos
eles, de diversos pontos de vista, incluindo cidaddo na escolha econ6mica, impedindo que uns possam
unilateralmente determinar a escolha econémica de outrem ou permitindo o exercicio de outra organizag&o social
ndo naturalmente conseguida pelas interacBes sociais, contribuem para a escolha econdmica se difunda — e,
portanto, para que o processo de concretizagdo dos principios do art. 170 se torne viavel para toda a sociedade.
Regulacéo da atividade econémica, p. 52.

228 GRAU, Eros. Ibidem, p. 59.

229 |bidem, p. 25.
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81° Principios Constitucionais aplicados a Propriedade Industrial

O sistema juridico afeto aos direitos da Propriedade Industrial apresenta uma gama de
principios proprios relacionados a exploracdo de seus bens, previstos, em sua maioria, em
normas de caréater infraconstitucional, que nédo estdo incluidos neste estudo, restando apenas a
andlise dos principios constitucionais, que ndo sdo propriamente principios exclusivos da
Propriedade Industrial, mas que possuem aplicabilidade em seu &mbito juridico.

Dentre esses principios, destaca-se o principio da livre iniciativa, da livre concorréncia,

da defesa do consumidor, da funcéo social da propriedade e da represséo ao abuso econémico.

A) Principio da Livre iniciativa

A livre iniciativa € o principio constitucional que, ao lado do valor social do trabalho,
apresenta-se como fundamento da Repiiblica Federativa do Brasil. E “o primeiro dos principios
que devem reger a ordem econémica e social, para realizacdo do desenvolvimento nacional e a
justica social”?®, do qual defluem grande parte dos direitos privados regulamentados na
Constituicdo e nas legislagdes infraconstitucionais.

Segundo Comparato, deve ser entendido como liberdade de criagdo empresarial ou de
livre acesso ao mercado, sendo protegido somente enquanto favorecer o desenvolvimento
nacional e a justica social, tratando-se de uma liberdade meio ou condicional?®!. Por isso a sua
relacdo direta com a fundamentacéo da protecao especifica dos bens da Propriedade Industrial
e da coibicédo dos atos de concorréncia.

A liberdade de iniciativa esta vinculada, portanto, a liberdade da pratica do comércio e
da industrial, a liberdade econémica em geral, cujo principal titular, na diccdo de Eros Roberto
Grau, é a empresa.?*?

No universo empresarial a livre iniciativa apresenta quatro importantes desdobramentos,
destacados por Fabio Ulhoa Coelho, quais sejam: a sua imprescindibilidade, no sentido de que
ela é indispensavel para atender as necessidades de todos; a preservacdo do lucro como principal
fator de motivacgdo da iniciativa privada; a importancia social da protecéo juridica liberada ao

investimento privado, feito com vistas ao fornecimento de produtos ou servicos; e o

230 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Comentarios a Constituicdo Brasileira de 1988. 2 ed. v.4. Séo
Paulo: Saraiva, 1997, p. 3.

231 ¢f. COMPARATO, Fabio Konder. Direito Empresarial. Sdo Paulo: Saraiva, 1990.p. 6-7.

232 GRAU, Eros. Ibidem, p. 203.
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reconhecimento da empresa privada como um importante polo gerador de postos de trabalhos,
insumos, tributos e riquezas.?*

Em conexdo com essa realidade empresarial, destaca-se mais um desdobramento ligado
a Propriedade Industrial, pois é justamente a livre iniciativa que permite a qualquer pessoa,
natural ou juridica, buscar protecdo especifica para invengdes, modelos de utilidade, marcas,
desenhos industriais ou indica¢Bes geograficas, em consonancia com o incentivo a inovagéo,
ao desenvolvimento cientifico e tecnologico.

Tal liberdade de iniciativa ligada a contribuicéo e ao progresso cientifico € prevista ndo
apenas no texto constitucional, mas também na propria Declara¢do Universal dos Direitos do
Homem, que, em seu artigo 27, proclama o direito a toda pessoa de participar no progresso
cientifico e nos beneficios que deste resultam.?*

A tutela de tal liberdade “capacita e desenvolve os recursos humanos, otimiza a criagao
de empregos, movimenta a economia, aumenta a arrecadacdo fiscal, atrai investimentos,
inclusive estrangeiros, promove a integracdo social dos povos e oferece aos consumidores
novas solugdes técnicas aos problemas da vida.”?%®

Por outro lado, a exploracdo dos bens da Propriedade Industrial, devidamente
patenteados e registrados, representa justamente uma limitagdo ao proprio principio da livre
iniciativa, pois o detentor da patente ou do certificado de registro pode impedir a exploracéo de
atividade econdmica daquele que indevidamente se utilize da forma especifica de propriedade.

A principal dificuldade pratica na aplicacdo do principio da livre iniciativa e da protecédo
da exploracdo econémica da Propriedade Industrial estd justamente em encontrar um termo
adequado para separar 0 abuso da exploragédo dessa propriedade com a liberdade de iniciativa.

Uma solucdo adequada para o problema € a utilizacdo do principio da razoabilidade por
parte dos julgadores e do préprio INPI, na defesa da Propriedade Industrial. VVale lembrar que
esse principio ndo possui previsdo expressa no ordenamento juridico, representando construgdo
doutrinria e jurisprudencial, tratando-se “de um principio de proibi¢do de excessos.”2%®

A razoabilidade e proporcionalidade contribuem para encontrar um ponto de equilibrio
entre a aplicacdo do principio da liberdade de iniciativa e a protecdo da Propriedade Industrial.

Situacdo pratica que ilustra a predominancia do principio da liberdade de iniciativa sobre a

233 ¢f, COELHO, Fabio. Ibidem, p. 32-33.

23 Art. 27. Todo homem tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de
participar do progresso cientifico e de seus beneficios.

235 FALCONE, Bruno. Propriedade Industrial e Defesa da Concorréncia. Convergéncia principioldgica.
Curitiba: Jurug, 2013, p. 183.

2% MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6 ed. Niter6i, RJ: Impetus, 2012, p. 52.
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utilizacdo de um bem da Propriedade Industrial esta no Julgamento do Superior Tribunal de
Justica em recurso especial, STJ N.1.107.558 RJ, sobre o conflito entre as marcas "PAGINAS
AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" versus "CLASSIFICADAS AMARELAS".

No acérddo, os ministros entenderam que as marcas em litigios sdo compostas de um
elemento comum inapropridvel — o “amarelas” —, que, além disso, expressa uma caracteristica
essencial ao objeto comercializado. A exclusividade de seu uso seria contraria a livre
iniciativa.?3’

Por fim, a liberdade de iniciativa de exploracdo dos bens da Propriedade Industrial
encontra no aspecto temporal um limite previsto na prdpria constituicdo a exploragdo da
Propriedade Industrial.

Destaca-se no inciso XXI1X, do artigo 5°, da Constituicdo da Republica, que a garantia
legal a exploracdo da Propriedade Industrial sera deferida como um privilégio temporéario. A
legislacdo infraconstitucional permite a renovacgéo do prazo de exploragdo dos registros e proibe
a renovacao das patentes.?3®

Brancher, ao analisar o aspecto temporal de exploracdo da Propriedade Intelectual,
afirma que a durag¢do dos direitos “¢ medida com quase nenhum racional juridico, mas sim
econdmico e politico.”

Assim, importa reconhecer que o principio da livre iniciativa permite a todos o direito
de explorar tecnologias, formas e sinais distintivos, entretanto encontra importantes limites no

respeito a ordem econémica, no aspecto temporal e no desenvolvimento social.

B) Principio da Livre concorréncia

Explica Alexandre de Moraes que a livre concorréncia “constitui livre manifestacao da
liberdade de iniciativa, devendo, inclusive a lei reprimir o abuso de poder econdmico que visar
a dominagio de mercados.”?*

Estas liberdades expostas, no art. 170, da Constituicdo da Republica, sdo principios

orientadores do ordenamento juridico, e como tal exigem elementos reguladores que melhor

237 Disponivel em https://www.stj.jus.br. Pesquisar processo n. 2008/0285289-0. Acesso em 07 de julho de 2014.
238 Qs registros de marcas e indicac@es geograficas podem ser renovados ilimitadamente, no desenho industrial as
renovacdes sdo limitadas e ndo ha possibilidade de renovacao de patentes.

239 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 22 ed. Sdo Paulo: Atlas, 2007, p. 786.
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Ihes permitam compreender as relagfes das quais originam e 0s Seus respectivos objetos de
protecdo, voltados para a protecdo da coletividade e a busca do bem-estar social.?*°

A mencao expressa a liberdade de concorréncia, no texto constitucional, importa “na
exclusdo, em consequéncia, de quaisquer praticas que privilegiem uns em detrimento dos
outros”?*.Logo, o principio da livre concorréncia tem atuagdo, tanto na esfera do Direito
Privado, regulamentando as relagdes entre os particulares, a fim de que 0os mesmos respeitem
as regras mercadologicas e 0s mecanismos morais de que devem pautar-se, bem como na esfera
do Direito Publico, criando uma proibicéo ao préprio Estado de interferir no mercado de forma
a limitar esse principio.

No caso especifico da Propriedade Industrial, esse principio esta relacionado a protecao
que o Poder Publico confere a esfera privada, considerando a preservacdo das relacGes
concorrenciais entre os empresarios sob o ponto de vista da exploracao dos bens da Propriedade
Industrial.

Haverd uma diferenca de tratamento constitucional entre o principio da livre
concorréncia sob o aspecto privado, cujos instrumentos de controle séo oferecidos pelo poder
publico, mas o exercicio depende da motivacdo dos particulares, bem como na esfera das
relacfes publicas, representadas pela regulacdo econdmica, em que o controle esté a cargo do
proprio Poder Publico, por meio do chamado Direito Antitruste.

N&o obstante, é importante salientar a observacdo de Pontes de Miranda no sentido de
que os bens da Propriedade Industrial ndo recebem protecdo do Estado como simples elemento

de coibicdo a concorréncia desleal:

As pretensdes e acBes que os protegem sdo independentes de qualquer
elemento de concorréncia desleal. Ai estd um dos pontos fracos da
jurisprudéncia dos Estados Unidos da América, evidente nas decisdes de 1940
(Scony-Vacuum Oil Co. versus Rosen), de 1941 (Hammeter Cigar Co. versus
Congress Cigar Co.). Chega-se ao ponto de reduzir a tutela da propriedade
intelectual e industrial a tutela contra a concorréncia desleal (e.g., em 1940,
Mc. Graw-Hill Put Co. versus Amercian Aviation Associates). A confusdo
levaria a contradicGes gritantes: primeiro, porque do direito do autor ou do
direito oriundo da patente ou do registro é que se irradiam as pretensdes e
acOes concernentes a propriedade intelectual e a propriedade industrial;
segundo, a acdo contra concorréncia desleal é independente da existéncia de
qualquer um daqueles direitos; finalmente, a ofensa aqueles direitos pode
ocorrer ainda que n&o haja concorréncia desleal, unfair competition.?*?

240 Nesse sentido FORGIONI, Pula adverte que “a concorréncia acolhida pela nossa Constituigio é instrumental,
ou seja, ndo é um fim em si mesma; ao contrario, presta-se a atingir os fins maiores insculpidos no caput do art.
107 e nos arts. 1° e 3°. Os Fundamentos do Antitruste, p. 189.

241 FERREIRA FILHO, M. G. Comentarios a Constituicdo Brasileira de 1988. v 4, p. 5.

242 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XVII Direito das Coisas: propriedade mobiliaria
(bens incorpdreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 417.
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Tal observacédo é de extrema relevancia, pois ao se falar de protecdo a concorréncia,
constantemente o tema da exploracdo dos bens da Propriedade Industrial é levado a pauta,
principalmente pelo fato de criar mecanismos exclusivos de exploragdo econémica para seus
titulares.

Mas, se por um lado patentes e certificados de registro criam limitagdes mercadoldgicas
entre particulares, por outro exercem um papel em sentido contrario, estimulando a
concorréncia no sentido de motivar a superagéo das tecnologias existentes e do reconhecimento
dos produtos pelos consumidores.?*®

Mesmo parecendo um contrassenso, tal afirmagdo ndo esta despida de fundamentos
econdmicos, pois “a introdu¢do de novos métodos de produgdo e de novas mercadorias €
dificilmente concebivel se existe desde o principio uma concorréncia perfeita e perfeitamente
rapida.”?4
Sdo, justamente, os fundamentos econdmicos que explicam a proximidade da

Propriedade Industrial como o principio da livre concorréncia.

C) Principio da defesa do consumidor

Este principio também se relaciona diretamente com os principios da livre iniciativa e
da livre concorréncia, representando, de certo modo, uma contrapartida de ambos, pois as duas
liberdades devem fluir para atender interesses sociais e do proprio consumidor.

Destaca-se que isso nao significa que as liberdades de iniciativa e de concorréncia sejam
contrarias a defesa do consumidor. “Ao contrario, um liberal diria que a melhor defesa do
consumidor est4 na livre concorréncia e globalmente nio deixaria de ter razdo.”?*®

Ademais, ndo se pode confundir a protecdo ao consumidor derivada da garantia
fundamental prevista, no artigo 5°, inciso XXXII, e do principio especifico da ordem econdmica

e financeira prevista, no art. 170, com as normas infraconstitucionais de defesa do consumidor.

243 Nesse sentido OSWALD, Maria Cecilia; LEONARDOS, Luiz: “A concorréncia estimulada pelo privilégio d4-
se em nivel diferente, porquanto os jogadores concorrem por inovagdes que ultrapassem as anteriores, em um
crescimento tecnoldgico, que tem sempre por beneficiario final o publico consumidor” Direitos de Patentes — Uma
proposta de filtragem constitucional. Revista da ABPI. N.°16 — Jan/Fev 2007, Rio de Janeiro: Associacdo
Brasileira da Propriedade Intelectual. 2007, p. 3-17.

24 |bidem, p. 12.

245 FERREIRA FILHO, M. G. Comentarios a Constituicdo Brasileira de 1988.v. 4, p. 5
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A Constituicdo da RepuUblica, ao apresentar a defesa do consumidor como direito
fundamental, incluindo-o no rol dos principios da ordem econémica, faz no sentido de protecéo
do consumo coletivo, visualizando interesses difusos e coletivos, munindo, inclusive, o
Ministério Publico de competéncia para promover inqueérito civil e acdo civil pablica para
protecdo desses direitos.

Esta protecdo constitucional apresenta “uma finalidade mais aferivel sob a oOtica
econdmica, tida como o bem-estar do consumidor, expresso, e.g., pelos ganhos em eficiéncia,
como menores pregos, maior qualidade dos produtos e servigos ofertados no mercado.”4

Essa afirmativa fica evidente quando se faz uma anélise do proprio texto normativo do
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), cujo art. 4°, ao esclarecer sobre a politica
nacional das relacdes de consumo, destaca que 0s consumidores deverao ser respeitados quanto
a sua dignidade, salde e seguranca, por meio da protecdo de seus interesses econdmicos e,
especialmente, deverédo ser atendidos os principios de coibicdo e repressao eficiente de todos
0s abusos praticados no mercado de consumo, inclusive munindo o empresario para repelir a
concorréncia desleal e utilizacdo indevida de inventos e criagdes industriais das marcas, nomes
comerciais e signos distintivos.

Fica claro, portanto, que existe uma sintonia entre as normas constitucionais de protecéo
do consumidor e da Propriedade Industrial, refletida inclusive nas normas infraconstitucionais
especificas que delas derivam. Assim, nesse caso, a preocupacao com o consumidor nao é tida
como uma finalidade imediata, pois que 0s bens protegidos por este universo juridico sdo de
exploracdo do empresario e as protecdes legais revestem-se em seu beneficio.

O proprio texto da Unido de Paris, revisado em Haia, em 1925, e Estocolmo, em 1967,
indica que os paises membros deverdo coibir os chamados atos de confusdo, quais sejam
aqueles que possam estabelecer davidas e de alguma forma desviar consumidores. A tutela
juridica volta-se, assim, de forma direta a violacdo dos bens da Propriedade Industrial e de

forma indireta aos interesses dos consumidores.?*’

246 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 55.

247 Na revisdo de Haia: Art. 10 bis (3%.): Deverdo ser especificamente proibidos: 1° Todos e quaisquer fatos
suscetiveis de criar confusdo, qualquer que seja 0 meio empregado, com 0s produtos de um concorrente;

Na revisdo de Estocolmo: Art. 10 bis: Deverdo proibir-se particularmente: 1° Todos os atos suscetiveis de criar
confusdo por qualquer meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente; disponivel em http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf, acessado em 10 de
novembro de 2013.


http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf
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Ainda, “em setembro de 1979, realizou-se na cidade de Bogota, Colémbia, o VI
Congresso da ASIPI, cujo tema central foi OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COMO INSTRUMENTOS PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR .24

Veja-se que a protecdo especifica, no que diz respeito ao consumidor, esta na
possibilidade de ele vir a ser enganado quanto ao produto que desejava adquirir por uma questéo
de identificacdo do produto com o titular da marca, seja ele fabricante ou comerciante.

A protecdo ao consumidor se liga a aspectos de fraudes que séo realizadas pela utilizacao
indevida de sinais distintivos, ndo necessariamente vinculados com a qualidade dos produtos,
pois “é pacifico no Direito que a marca (e nos limitamos aqui as marcas propriamente ditas,
excluindo desse enunciado as ‘marcas de certificagdo’ e outros signos distintivos substanciais,
como a designacdo de origem) ndo tem hoje, e faz muito tempo, qualquer garantia de
qualidade.”?4°

Assim, € possivel concluir que o consumidor também possui um interesse nas relagdes
que envolvem os bens da Propriedade Industrial, entretanto tal interesse se reveste apenas em
carater econdémico. Ao analisar o principio constitucional da protecdo do consumidor, fica
evidente que ndo se trata do consumidor individualmente considerado, mas sim, das relacdes
de consumo como um todo e, justamente, neste ponto, havera uma relagdo nitida entre a
Propriedade Industrial e as relagdes privadas de concorréncia entre 0s empresarios, pois em
ambos 0s casos estdo presentes também interesses econémicos que visam a exploracao

harmonica do mercado, garantindo assim o interesse social.

D) Principio da funcgdo social da propriedade.

Outros principios que mantém relacdo com a Propriedade Industrial, previstos no texto
constitucional, sdo os da propriedade privada e da funcédo social da propriedade. Tal como a
protecdo ao consumidor, esses principios aparecem tanto como garantias fundamentais, dentre
os direitos individuais (artigo 5°, XXIII), quanto como principios de ordem econdmica,
“preordenados a vista da realizagdo de seu fim: assegurar a todos existéncia digna, conforme

ditames da justica social"*>°, refletindo também um aspecto metaindividual.

248 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Marcas e Congéneres. V. 1. Sdo Paulo:
Editora Juridica Brasileira, 2003, p. 627.

249 BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI. Estudos de Direito. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, p.12

20 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 10 ed. Sdo Paulo: Malheiros, 1995, p.
743.
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Como direito individual, a propriedade estd sujeita a limitacdes, ndo mais sendo
reconhecida de forma absoluta, exclusiva e perpétua. “No direito moderno, o primado do
interesse coletivo ou publico vem incluido sobremaneira no conceito de propriedade,”?®
havendo, assim, uma relativizacdo também deste principio constitucional.

Quanto a sua fungdo social, deve-se destacar que esta ndo € reconhecida
necessariamente como uma limitacdo do direito de propriedade, mas estrutura do préprio
exercicio desse direito. José Afonso da Silva informa que as limita¢des sdo elementos “externos
ao direito de propriedade, vinculando simplesmente a atividade do proprietario, interferindo
t40-s6 com o exercicio do direito, e se explicam pela simples atuagdo do poder de policia.”?>?

Para o Supremo Tribunal Federal, ao Julgar a ADI 2.2013, o direito de propriedade néo
se reveste de carater absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que,
descumprida a funcdo social que lhe é inerente (CF, art. 5°, XXI11), legitimar-se-a a intervencéo
estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas
e os procedimentos fixados na propria constituigdo.??

Essa caracteristica influi diretamente na exploracdo dos bens protegidos pela
Propriedade Industrial, exigindo eficiéncia econdmica do empresario que lhes detém a
titularidade, “ou seja, para preencher a sua fun¢do social, a empresa deve ser capaz de gerar
lucros no plano socioecondmico.”?>*

Isso porque os bens da Propriedade Industrial também s&o considerados uma espécie de
propriedade, porém apresentam caracteristicas bem-diversas dos bens de natureza corporea,
objeto de protecdo do direito das coisas. Todos eles (bens corpdreos e incorporeos) possuem
contetdo patrimonial e econémico, entretanto os modos de aquisicéo, o exercicio dos direitos

de protecdo e o prazo de exploragio sdo muito diversos.?®

251 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das coisas. 22 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2007,
p. 251.

22 SILVA, José. Ibidem, p. 273.

258 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
4-4-2002, Plenario, DJ de 23-4-2004.) No mesmo sentido: MS 25.284, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em
17-6-2010, Plenéario, DJE de 13-8-20100p. cit. p. 142.

24 ALMEIDA, Gustavo Milaré. Anotacdes sobre o principio da funcdo social da empresa na doutrina e
jurisprudéncia brasileiras. Revista de Direito Mercantil. Ano XLIX n. 153/154 — janeiro/julho 2010. S&o Paulo:
Malheiros, 2010, p. 221/239.

25 Nesse sentido, ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima: “Esse direito subjetivo patrimonial que nasce da apropriagio
dos bens imateriais pelos institutos de protecdo da propriedade intelectual se aproxima dos direitos reais (na
concepgdo romana de propriedade para as coisas — bens materiais corpéreos) a medida que constitui um direito
erga omnes ou absoluto, ndo obstante, discrepam de tais categorias, pois os exclusivos sdo integrados, a0 mesmo
tempo, tanto por faculdades ainda mais amplas do que aquelas tipicas dos direitos reais sobre bens materiais
corpéreos (como, p.ex., intervengdo na propriedade de outrem), e, como estdo limitados material e
temporalmente.” Controles Sociais Extrinsecos do Exercicio de Direitos de Propriedade Intelectual: Antitruste
como tutela de Direitos Fundamentais. In Congresso Nacional do CONPEDI (2006: Manaus, AM) Anais do / XV
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A Propriedade Industrial ¢ adquirida por intermédio de ato administrativo, sendo “na
esséncia, um privilégio concedido pelo Estado. Assim é desde a origem. Restringe a livre
concorréncia e, com ela, a liberdade de todos exercerem qualquer atividade econdmica em
regime de competicdo perfeita.””?>

Vale destacar que a Propriedade Industrial também sofre limitacGes que se referem,
tanto a aspectos sociais, quanto a questdes especificas. “O direito sobre a marca é o campedo
delas no campo das limitagdes ao carater absoluto do direito”?®’, sofrendo limitagdes em funcéo
do principio da territorialidade da especialidade e das consequéncias do ndo uso.

Também as patentes podem ser objeto de licengas compulsorias, com o objetivo da
transferéncia de sua tecnologia como forma de assegurar a garantia constitucional do direito ao
desenvolvimento econémico e social, visando atender ao interesse publico, tal como previsto
no art. 71, da Lei 9279/96.2%®

Dessa maneira implica que o Direito da Propriedade Industrial, enquanto associado ao
principio da protecdo da propriedade e de sua fungdo social, deve ser funcionalizado, a fim de
promover a dignidade social e a dignidade humana, “construindo um meio para a consecu¢ao

de um fim comum: o bem-estar para todos.”?%

E) Principio da represséo ao abuso econémico

Este principio esta expressamente indicado, no 8§4°, do art. 173, da Constituicdo Federal
de 19882¢°, mantendo uma relacdo de complementacdo entre os principios da livre iniciativa e
da livre concorréncia, pelo qual reprime o ato de “abusar ou mal utilizar uma posi¢dao de
vantagem competitiva em um dado mercado.”?%

Tal principio se mostra afeto, principalmente sob a otica do Direito da Concorréncia,
entretanto também encontra elementos de conexdo com a Propriedade Industrial, especialmente

pela forma como os titulares desses bens os exploram. Isso é explicado pelo fato de que a tutela

Congresso Nacional do CONPEDI. - Florianopolis: Fundacdo Boiteux, 2006. Disponivel em
http://www.conpedi.org.br/. Acesso em 20 de 2014.

2% BARBOSA, Denis. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 234.

257 GUSMAO, José. A natureza juridica do Direito de Propriedade Intelectual, p. 25.

2B Art, 71. 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,
licenca compulséria, temporaria e ndo exclusiva, para a exploracdo da patente, sem prejuizo dos direitos do
respectivo titular."

2% FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 77.

280Art. 173(...)84°. A lei reprimird o abuso do poder econdmico que vise a dominagéo de mercados, a eliminagéo
da concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros.

261 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 58.
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juridica afeta a exploracdo dos bens da Propriedade Industrial, garante aos seus titulares o
direito de exploré-la em detrimento de outros empresarios, o que implica em uma aparente
restricdo mercadoldgica. Ao garantir esse direito, o legislador acaba por criar em relacéo a ele
uma situagao artificial de rivalidade e consumo, dotando-o de valor econdmico.?®2

Assim, a Propriedade Industrial ¢ “confundida como uma forma de concentragdo de
mercado, tendo em vista que é um direito de exploracéo concedido para um agente econémico
apenas”?%, 0 que implicaria na possibilidade da utilizagdo do poder econdmico de forma
abusiva.

Por outro lado, € importante reconhecer que a protecao conferida a esses bens tem um
aspecto impactante nas atividades econdmicas, “no sentido de que tais exclusivos sao
instituidos com a finalidade de criar um incentivo especial para o desenvolvimento de inovacgdes
que, ao fim e ao cabo, deverdo contribuir para o progresso tecnolégico da comunidade.”?5

Nesse sentido, a aplicacdo do principio constitucional da repressdo ao abuso do poder
econdmico, sob este enfoque especifico, estara na prerrogativa do Estado, em conferir o direito
de exploracéo dos bens da Propriedade Industrial de forma exclusiva, com vistas a preservar as
fontes produtivas e o desenvolvimento econémico, entretanto, quando tal exploracéo
econdmica causar danos ao mercado, cabe também ao Estado reprimir o seu uso ou retira-10.2%°

Assim, a aplicacdo dos principios constitucionais da ordem econdmica relacionados a
reprimir qualquer abuso do poder econdmico, serve ndo s6 ao Estado, mas também aos
empresarios, na protecdo dos bens da Propriedade Industrial, munindo-os de fundamentos para

a coibicdo de atos que possam violar o interesse social.

82° Principios constitucionais da Ordem Econdmica aplicados ao Direito da concorréncia

Os mesmos principios constitucionais que regem a Ordem Econdmica também se

aplicam ao Direito da Concorréncia, mas deve ficar explicito que sdo analisados sob uma 6tica

%62 ¢f, GRAU-KUNTZ, Karin. A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste. Exposigéo
apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de S&o Paulo, em 22 de agosto de 2011, disponivel em
http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/34/32. Acesso em 15 jan. 2015.

263 CESARIO, Kone Pietro; TAVARES, Laura Filgueiras; CORREIA, Livia de Souza. O aparente conflito entre
a propriedade intelectual e a concorréncia. Revista da ABPI. N.133, Nov/dez 2014. Rio de Janeiro: Associac¢ao
Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p.52-58.

264 ASSAFIM, Jodo. Anais do / XV Congresso Nacional do CONPEDI.

285 Nesse sentido, BRANCHER, Paulo: “(...) a figura de concessdo do Estado por meio de lei indica que esse
direito deve ser concedido (e mesmo retirado) se ndo houver cumprido a sua fungdo maior que é auxiliar o
desenvolvimento tecnoldgico e 0 bem-estar social”. Ibidem, p. 59.
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diversa daquela destinada a tutela da Propriedade Industrial, em alguns casos tendo uma relagéo
de complementaridade, e em outros casos uma aparente divergéncia.

Tal fato ocorre justamente pelos objetos distintos de protecdo desses dois ramos do
direito, pois enquanto um cria limitacGes a exploracdo da atividade econdmica de terceiros,
guardando vantagens para aquele que possui 0 dominio de determinada tecnologia ou simbolos,
outro busca justamente a maior disseminacdo da exploracdo da atividade econdmica,
eliminando entraves que possam impedir a harmonia do mercado.

Os principios constitucionais que regem a ordem econémica encontram inclusive uma
afinidade maior com a legislacdo antitruste, pois ja no artigo 1°, da Lei 12.529/2011, o legislador
claramente destaca que aquela legislacdo infraconstitucional é expressamente orientada pelos
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorréncia, funcdo social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do poder econémico.

N&o se pode negar, contudo, que, tanto o Direito da Concorréncia, quanto a Propriedade
Industrial, buscam a mesma finalidade, qual seja o desenvolvimento econdmico e social. Segue,
portanto uma analise breve sobre os mesmos principios da ordem econdmica aplicados ao

direito da concorréncia.

A) Principio da livre iniciativa

Conforme mencionado anteriormente, a livre iniciativa € o principio constitucional que
se traduz em uma situacdo econdmica, “ou seja, espelha na realidade os caminhos que deve o
pais seguir no desenvolvimento de sua atividade economica.”?%

A liberdade de iniciativa para o Direito da Concorréncia representa verdadeiro eixo
voltado para a exploragdo das atividades econdmicas, apresentados reflexos “circunstanciais ao
contexto econdmico abrangente da liberdade de industria e de comércio, ou liberdade de
empresa, e a liberdade de contrato.”2%’

Trata-se de um principio ndo absoluto ao Direito da Concorréncia, uma vez que algumas
concentracdes de atividades estratégicas sdo toleradas, especialmente, quando exploradas pelo
préprio Estado.

Por outro lado, ndo é tarefa simples a instrumentalizacdo desta posic¢do de organizacéo

e fiscalizacao publicas, para garantia da livre iniciativa, pelo que destacou Flavia Ribeiro:

266 ALMEIDA, Marcus. Ibidem, p. 95.
27 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 52.
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O capitalismo contemporaneo em sua conformacdo dominante é
comprometido com a crescente expansdo das gigantescas organizacles, e
guando estas chegam, espantam e destroem as unidades de inferior densidade
econOmica. Entre estruturas tdo profundamente desiguais ndo podem ser
estabelecidas relacbes competitivas, mas de dominacao/dependéncia,
essencialmente hegeménicas. Dificil, sendo impossivel, nessa montagem
estrutural em que avulta a formacdo capitalista concentradora, ter éxito na
contencdo ao expansionismo ganglionar, por maiores que sejam os influxos
intervencionistas do Estado.?®®

Dai que, para assegurar a ordem econdmica em geral e o principio da livre iniciativa, a
interferéncia do Estado também se faz sentir na atuacdo direta no mercado por meio da
exploracdo de atividade via Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista, bem como de
forma indireta, organizando e regulamentando estruturas normativas voltadas para exploracédo
da atividade econdmica privada e, em especial, na constituicdo e funcionamento das Agéncias
Reguladoras, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do Conselho Administrativo de
Defesa Econdmica.

Vale destacar que tais exploracdes de atividades privadas, diretamente pelo Estado ou
suas regulamentacGes, ndo sdo objeto deste estudo, portanto, ndo merecem prosperar tais
argumentos, salvo para efeito exemplificativo.

Atentando-se ao tema proposto, o principio da livre iniciativa, quando visto sob a Otica
do Direito de Concorréncia, apresenta uma aparente contradicdo com as normas de protecdo da
Propriedade Industrial.

Forgioni, dissertando sobre o assunto, entende que o amparo legal sobre tais bens
constituiriam ‘“verdadeiras ‘ilhas de prote¢do’, que asseguram a exclusividade de sua
exploracdo. Os direitos de Propriedade Industrial corporificam privilégios que tendem a
diminuir o grau de concorréncia em determinado setor da economia, restringindo a livre
iniciativa.””?%

Todavia, ressalta-se que o principio da liberdade de iniciativa ndo é absoluto, conforme
mencionado anteriormente, comportando-se como regra geral a presidir o mercado, devendo
ser compatibilizado com outros principios constitucionais e interesses privados, tanto no

universo da repressdo da concorréncia como na protecdo dos bens da Propriedade Industrial.

268 RIBEIRO, Flavia. A Constituicdo e a realidade brasileira. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 120.

269 FORGIONI, Paula A. Importagdes paralelas no Brasil: a propriedade industrial nos quadrantes dos principios
constitucionais. Revista de Direito Mercantil. Ano XLVII n. 149/150 — janeiro/dezembro 2008. S&o Paulo:
Malheiros, 2018, p. 187-200, p. 189.
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B) Principio da Livre concorréncia

Este principio é considerado um dos principais principios da preservacdo do mercado,
sendo decorréncia do principio da livre iniciativa, pois “sé existira a livre concorréncia onde o
Estado garante a livre iniciativa”.2’

O principal fundamento do Direito da Concorréncia reside justamente no principio da
livre concorréncia, que tem como funcao a organizacao desse sistema, tal como sugere Pontes
de Miranda: “a luta contra os monopolios inspira-Se na necessidade de evitar ou desfazer
resultados da intensificacdo da concorréncia, ou da propria atividade pré-eliminadora da
concorréncia. Na area econdmica, representa a disputa entre todas as empresas para obter maior
e melhor espago no mercado.”?’*

A identificacdo da concorréncia perfaz elementos relativos as préaticas individuais dos
empresarios, quando da atuacdo no mercado, bem como no plano econémico, por politicas
publicas implementadas, pois regras minimas de regulacdo devem ser impostas no controle das
relagbes econdmicas?’? para o proprio bem dos empresarios, ficando “claro que a protecio e
incentivo as préticas leais de mercado interessam aos proprios fornecedores”.?’3

Tais elementos identificadores da concorréncia sdo importantes para a protecdo dos
consumidores e para a propria organizacao industrial, uma vez que a ineficiéncia na alocagéo e
na distribui¢do de produtos e empresarios “leva a uma desproporgdo absoluta entre setores
econdmicos.”?*

O respeito ao principio constitucional da livre concorréncia visa, portanto, garantir que
prevaleca no mercado ndo s6 os interesses financeiros daqueles que exploram as atividades
econdmicas, mas também interesses sociais indisponiveis que possam motivar o legislador a
criar instrumentos publicos de intervengdo, bem como criminalizar condutas desleais, seja na

esfera criminal ou na responsabilizago civil .2’

20 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 77.

21 MIRANDA, Pontes. Ibidem, p.179-180.

272 Nesse sentido SALOMAO FILHO, Calixto. A ideia de regulamentacio do poder econdmico no mercado tem
origem em uma premissa socioecondmica fundamental: todo agrupamento social, por mais simples que seja,
organizado ou ndo sob a forma de Estado, que queira ter como fundamento bésico da organizacdo econdmica a
economia de mercado deve contar com um corpo de regras minimas que garantam ao menos o funcionamento
desse mercado, ou seja, que garantam um nivel minimo de controle das relagBes econdmicas. Direito
Concorrencial, p. 36.

23 GRINOVER, Ada Pellegrini e Outros. Cédigo brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores
do anteprojeto. 7 ed. Rio de Janeiro, Forense Universitario, 2001, p. 78.

214 SALOMAO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 21.

215 Nesse sentido, a redacéo do art. 1° da Lei 12.529/2011: Esta lei estrutura o Sistema Financeiro de Defesa da
concorréncia — SBDC e dispde sobre a prevencao e a repressdo as infragdes contra a ordem econdmica, orientada
pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorréncia, funcdo social da propriedade, defesa
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Deve-se assim salientar que o principio da livre concorréncia ndo constitui um principio
absoluto, bem como qualquer outro principio®’®, haja vista as restri¢des que a propria ordem
econémica impde. Veja-se 0 exemplo da protecdo ao consumidor e das autorizacdes para o
exercicio de determinadas atividades, cuja exigéncia se faz necessaria para evitar maiores
prejuizos ao proprio mercado.

Do mesmo modo, a exploracdo da Propriedade Industrial, cujas normas sdo recebidas
muitas vezes em carater antagénico ao Direito da Concorréncia, uma vez que a exploracéao
abusiva de seus bens pode gerar efeitos anticoncorrenciais ao mercado.

E relevante citar que tais fatos s&o vistos de forma isolada e apenas como repressio a
qualquer outro ato abusivo de qualquer outra natureza juridica, pois a protecéo da concorréncia
e da exploracdo dos bens da Propriedade Industrial, “indiretamente favorece o interesse do
consumidor, que pode ter acesso a bens e servicos diversos, com melhor qualidade e preco; o
interesse das empresas concorrentes, que podem exercer sua liberdade negocial e crescer com
base em seus méritos e ganhos de eficiéncia produtiva; e o interesse da nacdo pelo

desenvolvimento do pais.”?"’

C) Principio da defesa do Consumidor

O principio constitucional da defesa do consumidor possui uma intimidade muito grande
com os demais principios da ordem econémica, em especial o da liberdade de concorréncia,
pois 0 consumidor apresenta-se como uma parte importante nas relacées de mercado, sendo o
consumo a base que sustenta o ciclo econdmico que se inicia com a producéo e se perfaz com

a aquisicdo do produto.?’®

dos consumidores e repressdo ao abuso do poder econdmico. Paragrafo Gnico. A coletividade € a titular dos bens
juridicos protegidos por esta lei.

276 Segundo ALEXY, Robert: O ponto decisivo na distingdo entre regras e principios é que principios sdo normas
gue ordenam algo que seja realizado na maior medida possivel dentro das possibilidades juridicas e faticas
existentes. Principios sdo, por conseguinte, mandamentos de otimizacao, que sdo caracterizados por poderem ser
satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfacdo ndo depende somente das
possibilidades faticas, mas também das possibilidades juridicas. O ambito das possibilidades juridicas é
determinado pelos principios e regras colidentes. Teoria do dos Direitos Fundamentais. Traducdo SILVA,
Virgilio Afonso da. 2 ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2011, p. 90.

21" CORDOVIL, Leonor, et al. Ibidem, p. 47.

278 Nesse sentido explica FIGUEIREDO, Leonardo: ao comentar sobre o principio da defesa do consumidor:
“Trata-se da protecdo conferida pelo Estado a base do ciclo econdmico, que se inicia com a producdo ou o
oferecimento de determinado bem ou servico, desenvolve-se com a circulagdo ou a distribuicdo dos mesmos, e
perfaz-se quando sdo adquiridos pelo consumidor final, sendo este (0 consumo) a base que sustenta o respectivo
ciclo, sem o qual tende a ruir. Ibidem, p. 78.
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A preservacdo da liberdade de concorréncia proporciona, em regra, maior variedade de
produtos por menores precos, incentivando, de um modo geral, as empresas a melhorarem sua
produtividade e qualidade, introduzindo novas tecnologias e estratégias. Apresenta-se como
importante catalizador para o desenvolvimento econdmico, a0 mesmo tempo, que serve para
melhorar as condigdes de vida dos consumidores de um modo geral.

No campo do Direito da Concorréncia, a harmonia nas relagdes empresariais ndo segue
0 sentido de protecdo individual ao consumidor, ja que o Codigo de Defesa do Consumidor
apresenta diversos instrumentos nesse sentido, mas, ao contrario, a legislacdo antitruste busca,
de forma imediata, preservar um ambiente econdémico competitivo, 0 que proporciona
beneficios aos consumidores como destinatarios finais da livre concorréncia, preservando o
processo de competicdo (e ndo os consumidores ou seus competidores).

Nesse sentido, destaca Tércio Sampaio Ferraz Janior:

A livre concorréncia de que fala a atual Constitui¢do como um dos principios
da ordem econdmica (art. 170, I\V) ndo é a do mercado concorrencial do século
XI1X de estrutura atomistica e fluida. Trata-se, modernamente, de um processo
comportamental competitivo que admite gradaces tanto de pluralidade
quanto de fluidez. E este elemento comportamental — a competitividade — que
define a livre concorréncia. A competitividade exige, por sua vez,
descentralizacdo de coordenacdo como base da formagdo dos pregos, 0 que
supde livre iniciativa e apropriacdo privada dos bens de producgdo. Neste
sentido, a livre concorréncia é forma de tutela do consumidor, na medida em
gue competitividade induz a uma distribuicdo de recursos a mais baixo
preco.?”®

A relevancia do principio da protecdo do consumidor, na ordem do Direito da
Concorréncia, ocorre, portanto em carater de consequéncia natural da preservacdo do mercado,
tal como destaca Assungdo Cristas: “Proteccdo da concorréncia e protec¢do do consumidor sdo
objectivos convergentes na prossecucdo do objectivo ultimo de desenvolvimento do mercado
interno.”?%°

A ligagéo do Direito da Concorréncia com o consumidor encontra previsao inclusive
em todas as teorias econdmicas relacionadas a essa matéria?®!, servindo inclusive de orientacéo

para a prépria aplicacdo das normas especificas de controle do mercado.

219 FERRAZ, JUNIOR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. O Estado de S&o Paulo [S&o Paulo
SP]. Edicédo de 04 jun. 1989.

280 CRISTAS, Assuncéo. Concorréncia Desleal e Protecgdo do Consumidor: a prop6sito da directiva 2005/29/CE.
In Direito Contratual entre Liberdade e Protec¢do dos Interesses e Outros Artigos Alemaes-Lusitanos.
Coimbra: Almedina 2008, p. 47-60.

281 SALOMAO FILHO, Calixto. Destaca que “toda a teorizagio do direito concorrencial baseia-se na prote¢do do
consumidor. Tedricos ordoliberais, estruturalistas e neoclassicos nfo discordam quanto a esse ponto.” Direito
Concorrencial, p. 104.
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A comprovacdo de tal afirmativa estd no fato de que a lei infraconstitucional de Defesa
da Concorréncia (Lei 12.529/2011) é explicita ao aceitar determinadas concentracdes de
mercado, quando comprovados repasses relevantes de beneficios aos consumidores (art. 88,
86°, 11.).

O Direito da Concorréncia possui, entdo, uma relacéo bastante intima com o principio
da defesa do consumidor, que, mesmo ndo sendo o destinatario econémico final das normas
concorrenciais, sustenta uma relacdo de dependéncia entre os subsistemas juridicos.

Ao analisar a aplicacdo desse principio, tanto no Direito da Concorréncia, quanto na
Propriedade Industrial, percebe-se que sua relacdo é mais intima com o primeiro. Assim, em
ambos os casos, a protecdo do consumidor é vista como um elemento consequencial.

Desse modo, constata-se que, em ambos 0s casos, 0 consumidor ndo é o destinatario
final das normas de protecdo, mas cujo interesse econdmico e social admite mensuracao que

nédo pode ser desprezada, inserindo-se como protecdo mediata.

D) Principio da funcao social da propriedade

O exercicio do direito de propriedade como principio constitucional encontra finalidade
especifica na justiga social. “Esse principio assegura aos agentes econOmicos direito a
propriedade dos fatores de produgdo e circulacdo de bens em seus respectivos ciclos
econdmicos, sendo instrumento garantidor da livre iniciativa de empreendimentos privados.”?%2

E um principio que “aplicado a tutela antitruste tem o conddo de reforcar o papel social
do principio da livre concorréncia e a0 mesmo tempo especificar esse seu plano de atuagao,”?%
cujos objetivos devem voltar-se para a preservacao dos direitos de propriedade sobre as fontes
produtivas, de modo que ndo possam ser utilizados como instrumentos de dominagdo de
mercados.

Nesse sentido, a propriedade assume um conceito bastante amplo, que envolve diversas
formas de exploracdo, recaindo sobre bens incorpéreos, tais como os bens da Propriedade
Industrial, dos Direitos Autorais e de valores mobiliarios, bem como de bens corpéreos, como
a propriedade do solo (urbano, rural ou o subsolo), ou fontes de matérias- primas renovaveis

(frutos) ou néo (produtos).

282 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 76.
283 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 56.
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Tal distincdo de bens e da sua funcdo social é bastante significativa ao Direito da
Concorréncia, pois a regulamentacdo de controle no mercado estard intimamente ligada a
critérios de disponibilidade e escassez ao consumidor.

No caso dos bens corporeos, a ideia de regulamentacéo juridica, que visa preservar a

disponibilidade de tais bens aos consumidores, é evidente, pois tal como preconiza Brancher:

Independente da forma de organizacao da sociedade, se capitalista, se centrada
nas maos do Estado, ou até mesmo anarquica, a cada bem é atribuido um
determinado valor, alocado minimamente por meio do mecanismo de pregos
(de forma simplista, a relacdo custo-beneficio), sem prejuizo de outros que o
Estado possa determinar, como, por exemplo, as restri¢ces a liberdade de
escolha.?®*

Assim é papel do Direito da Concorréncia oferecer subsidios para evitar que a
exploracgdo da propriedade venha a se tornar um instrumento de restricdo de mercado, evitando
que seus titulares atuem limitando de forma abusiva 0 acesso desses bens a concorrentes e
consumidores.

Por outro lado, a exploracgéo do direito de propriedade dos bens de natureza incorpérea
segue outra vertente, pois ndo se tratam de bens escassos por natureza. Sua producdo € ilimitada,
sendo necessario analisa-los sob outro aspecto, tal como a garantia de seus criadores de
poderem recuperar todo o investimento empregado para constitui-la, bem como o direito de
excluir terceiros de uma utilizacdo indevida.

Mesmo que os bens da Propriedade Industrial ndo sejam escassos, € necessaria uma
tutela legislativa que lhes garanta o status de escassez, a fim de auxiliar nas garantias de sua
exploracdo econémica, de modo a respeitar a funcéo social que desempenham, especialmente
pelo fato de que sua protecdo legislativa também ira representar uma restricdo aos consumidores
e a concorrentes.

Ao confrontar a exploragdo da Propriedade Industrial com o Direito da Concorréncia,
especialmente sob a ética do principio da funcdo social da propriedade, ha um aparente conflito,
visto muitas vezes como forma de monopolio por diversos economistas, tal como destaca
Lemley: "Por muitos anos 0s economistas tipicamente conceituaram patentes como direitos de
propriedade bem- definidos que d&o aos seus proprietarios um monopolio sobre algum mercado

ou, pelo menos, uma significativa vantagem competitiva nesse mercado".2%

284 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 36
25| EMLEY, Mark A.; SHAPIRO, Carl. Probabilistic patents. eScholarship repository, University of California,
2004. Disponivel em: <http://repositories.cdlib.org/ iber/cpc/CPC04-046>. Acesso em 02 mar. 2015, p. 1 (traducao

prépria).
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Atualmente, tal visdo tem sido superada, entretanto ndo se pode negar que existam
praticas abusivas por parte de titulares de bens da Propriedade Industrial, no sentido de
prejudicar o bem-estar social que o principio da funcdo social da propriedade demanda.

Nesse sentido, percebe-se uma integracdo destes subsistemas juridicos, pois, ao buscar
a regulamentacgdo da propriedade (seja ela corporea ou incorporea), de forma que esta atinja os
fins sociais e econdmicos a que se destina, tanto a norma constitucional, quanto as normas
infraconstitucionais relativas a tutela da concorréncia interferem na “manifestacao volitiva do
titular da propriedade, garantindo que a fruicdo desta atinja a fins sociais mais amplos de
interesse da coletividade, tais como o bem-estar social e a justica distributiva.”23®

Assim, a relacdo do principio da fungdo social da propriedade com o Direito da
Concorréncia estara ligada diretamente a atividade da empresa, no sentido de buscar preservar
a propria atividade econémica, seja na regulamentacdo da exploracdo de bens de natureza
corporea ou incorporea. H4 uma relagcdo de complementaridade na aplicacdo desse principio,
sob a Gtica concorrencial e da exploracéo da Propriedade Industrial.

E) Principio da repressdo ao abuso econdmico

Este principio constitucional estd relacionado a prerrogativa do Estado em criar
instrumentos para controlar as estratégias empresariais e negdcios juridicos, na esfera privada,
visando impedir que um determinado agente possa influenciar o mercado, de acordo com seus

ditames particulares, tal como destaca Forgioni:

Parte-se, entdo do pressuposto que mesmo um agente econdmico que nao seja
0 Unico a atuar no mercado pode deter poder econdmico tal (ou seja razoavel)
que Ihe permita atuar de forma independente e com indiferenca a existéncia
ou comportamento dos outros agentes. Em virtude da auséncia de um
ambiente concorrencial, o agente economico titular de “razoavel” poder nao
sobre maiores pressdes dos competidores. Neste caso, a posi¢do dos pequenos
agentes serd sempre de sujeicdo ao comportamento de outra empresa.?®’

E evidente que, mesmo nas relacdes privadas, é possivel notar que determinados agentes
econbmicos possuem um desempenho superior a outros, cujo sucesso estd relacionado a
diversos fatores, desde o0 acesso a fornecedores ou consumidores, passando por investimentos

em marketing e tecnologia, até mesmo pela capacidade de distribuicdo de seus produtos.

286 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 77.
287 FORGIONI, Paula. Revista de Direito Mercantil, p. 314.
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H4, portanto uma relacdo de poder nas relagdes privadas, que € inerente a prépria cultura
capitalista, porém a caracterizacdo do poder econémico ndo pode padecer de mau uso, por parte
daqueles que o detém. Tal fato ird ocorrer por meio da influéncia que uma empresa ou grupo
empresarial possui sobre 0 mercado, interferindo na conduta dos demais concorrentes e, se
possivel, eliminando-os, de forma a obter lucros arbitrarios.

“Essa pratica abusiva, que decorre espontaneamente do capitalismo monopolista, e que
a Constituicdo condena, ndo mais como um dos principios da ordem econémica, mas como um
fator de intervencéo do Estado na economia.” 28

Desse modo, o Direito da Concorréncia acaba se mostrando como uma das formas mais
importantes a disposi¢do do Estado, para harmonizar as relagdes de mercado entre as empresas
e 0s interesses sociais, de forma a reabilitar o bem-estar social 2%

A repressdo ao abuso do poder econdmico passa necessariamente pela regulamentacao
de 6rgdos estatais destinados a diagnosticar essas situacdes no mercado, buscando reprimir o
abuso ou a mé utilizagdo de uma posi¢do dominante. Tal regulamentacdo é instrumentalizada
pelas normas infraconstitucionais e pelos 6rgdos pertencentes ao subsistema do Direito da
Concorréncia.

Essa estrutura € necessaria para garantir uma série de objetivos e politicas publicas, que
estdo relacionadas a preservacdo do mercado e ao bem-estar social. Neste contexto, também se
insere a preocupacao com a Propriedade Industrial, uma vez que também é objetivo do Estado
a busca pelo desenvolvimento nacional, conforme previsto no art. 3°, 11, da Constituicdo da
Republica.

“Entretanto, ha que se ter em conta que o livre jogo do mercado apresenta falhas
relevantes, que podem comprometer uma bem-sucedida estratégia de desenvolvimento.”?%

Assim, a relacdo que se estabelece entre o Direito da Concorréncia e o da Propriedade
Industrial, quanto da aplicacdo do principio da repressao ao abuso econémico, sera de regulacédo
da exploracdo, no sentido de que a exploracdo dos bens incorpdreos industriais ndo pode ser

realizada de forma abusiva, encontrando limites também no antitruste.

28 SILVA, José. lbidem, p. 727.

289 Segundo FARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido: “Do ponto de vista normativo, a medida apropriada para
estimular a distor¢do decorrente do exercicio do poder de monopdlio é a perda liquida de bem-estar social. Quando
um monopolista fixa o pre¢o acima do custo marginal, verifica-se uma transferéncia de excedente do consumidor
para o produtor. Somente quando essa transferéncia ndo é completa estaré caracterizada uma perda de bem-estar
social, pela reducdo liquida do excedente apropriado por cada um dos agentes econémicos.” Desregulamentagao
e 0 abuso do poder econdmico: teoria e pratica. Revista de Economia Politica. v. 04, n. 3 (55), julho-setembro
1994, p. 78/93, Disponivel em: http://www.rep.org.br/pdf/55-6.pdf. Acesso em 06 de marco de 2015, p. 82.

2% CORDOVIL, Leonor, et al. lbidem, p. 24.
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CAPITULO I - O DIREITO DA CONCORRENCIA, A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E A RELACAO COM OS CONSUMIDORES

No universo empresarial, a Propriedade Industrial representa mais do que a protecao
conferida as obras do espirito humano voltadas para a exploracao de atividades econémicas. Os
bens por ela protegidos estéo inseridos dentro de um contexto maior, ligados a prépria estrutura
da empresa.?®!

N&o apenas as marcas e as patentes, mas todos os demais bens da Propriedade Industrial
possuem caracteristicas econdémicas que ndo podem ser desprezadas em sua analise, justamente
por serem considerados ativos empresariais, com valor contabil, cuja exploragdo implica em
um dominio (exclusivo ou ndo) sobre um determinado mercado.

Sua exploracédo apresenta-se como um direito de carater excludente, ou seja, confere ao
seu detentor a possibilidade de excluir o uso daqueles que ndo foram autorizados para tanto
(freeriders), permitindo sua exploragcdo econdmica em plenitude.

Consubstanciada em uma estrutura constitucional, esta exploracdo exclusiva também é
conferida como incentivo a pesquisa e ao investimento em novas tecnologias, aprimorando a
circulagdo de bens e servigos?®2, em beneficio dos empresarios, de terceiros com quem realizam
contratos proprios de disseminacéo deste conhecimento?®, bem como de todos aqueles a quem
esses produtos e tecnologias séo destinados.

Tal fato implica reconhecer que tanto marcas quanto patentes sdo ativos intangiveis que
proporcionam ao seu titular certo poder econdmico frente ao mercado, principalmente as
ultimas, pois acabam por limitar a utilizacdo de determinada tecnologia por um certo periodo
de tempo apenas ao seu titular, ou Ihe confere a possibilidade de restringir apenas a um pequeno

grupo de licenciados o direito de exploracdo econémica.

291 Nesse sentido a observagdo de MIRANDA, Pontes: A propriedade industrial, por definicdo, é ligada a indstria,
em sua mais larga acepcdo. Ou ja existe a indUstria, ou 0 comércio, ou a empresa, a que se destina, ou vai existir,
ou é de esperar-se que se inicie. Ibidem, p. 411.

292 K ASZNAR manifesta sobre a exploragdo dos bens da propriedade industrial como forma de garantia do retorno
financeiro dos seus titulares: Neste ambiente, no qual as posi¢des e opinides das pessoas e dos agentes podem ser
diferenciadas e conflitantes, a cdpia e o plagio se desenvolvem rapidamente, o valor do investimento feito pelos
empreendedores que assumem riscos, cria uma situacao cruel e evidentemente injusta: o imitador se apropria sem
reconhecer nem pagar, das invencdes alheias, maximiza seus préprios ganhos com um minimo de esforco e
maximiza os danos financeiros do inventor-empreendedor. A avaliacdo econdmico-financeira da propriedade
intelectual; os doze métodos mais consagrados de célculo de valor. Revista da ABP1.n102, set/out 2009. Rio de
Janeiro: Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p. 40-52.

293 Tais contratos sdo realizados durante o periodo de vigéncia, reduzindo os custos de propaganda (no caso das
marcas) e de pesquisa (no caso de patentes) aqueles que estdo dispostos a explorar atividades econdmicas ligadas
a esses bens. Como exemplos desses contratos, é possivel citar o contrato de franquia para o caso do uso de marcas
e os contratos de transferéncia de tecnologia no caso de patentes.
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Havera, desse modo, certo controle por parte de uma empresa ou grupo de empresas que
dominam uma determinada tecnologia ou simbolos de produtos, os quais podem ser utilizados
de forma positiva ao desenvolvimento econémico e social, ou de forma negativa, restringindo
esse desenvolvimento e prejudicando o mercado.

Para que 0 aspecto positivo seja alcancado, é indispensavel uma estrutura de protecao
juridica e econémica, pois sem a tutela adequada as marcas e patentes, “alguns ndo teriam
incentivos para investir em pesquisa e desenvolvimento pois ndo garantiriam o retorno de seus
investimentos”.?%*

Por outro lado, 0 abuso na exploracao desses bens pode implicar em eventuais distorgdes
da utilizacdo deste poder de mercado, gerando assimetrias entre os detentores dos meios de
producdo, por meio do abuso de poder e pela eliminacdo da concorréncia.

Para corrigir tais abusos, destaca-se a atuacdo da defesa da concorréncia por intermédio
do Direito Antitruste como instrumento para regular o funcionamento do sistema econdmico,
atuando para coibir a préatica de atos de violagdo da ordem econémica.®®

Além dos aspectos juridicos que se relacionam a tutela da exploracdo dos bens da
Propriedade Industrial e da organizacdo da concorréncia, também existem aspectos econdmicos
que sdo objeto de preocupacdo do Estado, pois este deve buscar harmonizar o intercambio que
existe entre a exploracdo econémica dos bens de producdo e tecnologia com as relacfes
concorrenciais.

Nesse sentido, destaca Jonh Maurice Clark:

As condices desse intercdmbio sdo influenciadas pelo interesse publico e, de fato, 0
uso dos direitos de patente figurou em decisfes emitidas em processos antitrustes, nos

quais a sua ma aplicacdo desempenhou papel de suma importancia na formacéo do
poder monopolistico, isto muito acima da intengdo do sistema.?%

Evidencia-se a necessidade do Estado em organizar politicas econdmicas que visem
manter um ambiente caracterizado pela lealdade dos competidores, com atuacdo de forma

socialmente benéfica.

2% ROSENBERG, Barbara. Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional: os parametros do Trips e
do Direito Concorrencial para a outorga de licencas compulsorias. 2004, 290f.Tese (Doutorado em Direito) —
Faculdade de Direito da USP. Universidade S&o Paulo, S&o Paulo. p. 27.

2% Nesse sentido, SALOMAO FILHO, Calixto. Apresenta uma visio sobre a aceitagdo do poder econdmico:
“Fungdo central do funcionamento do sistema econdmico €, entdo, garantir a integracdo dos agentes do mercado
em igualdade de condigdes, i. e., proteger algo que se poderia denominar de devido processo econdmico.
Exatamente por seu potencial de excluséo e de criacdo de desigualdade nas interagdes sociais € que um dos pontos
essenciais para a criacdo de um devido processo econémico é o combate as estruturas de poder no mercado.
COMPARATO, Fabio Konder; SALOMAO FILHO, Calixto. O Poder de controle na sociedade anénima. 5 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 18.

2% CLARK, John Maurice. A Concorréncia como processo dinamico. Traducdo de JUNGMANN, Ruy. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 1966. p. 430.
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Tal imperativo consolidou-se, principalmente, a partir dos anos 80, do século XX,
quando a valorizagdo dos bens da Propriedade Industrial passou a ter um papel primordial no
desenvolvimento econdmico. As patentes contribuiram “direta ou indiretamente”?®’ nesse
processo, por meio da apropriacdo da tecnologia, representada, principalmente, pelas
conquistas nas mais diversas areas e especialmente no ramo da informatica.2%®

As patentes, “ao estimularem uma cultura de inovagdo, acabam por aumentar o nivel de
competitividade dos paises e de suas empresas, uma vez que lhes possibilitam a producéo e
exportagdo de produtos com maior valor agregado.”?®® Esses fatores, associados ao contexto de
globalizagdo que se desenvolveu a partir daquela década, reforcaram a ideia de regulamentagéo
da concorréncia com relacdo a estes ativos intangiveis, tendo em vista o maior fluxo de
negociacdes originadas pela formacdo de blocos regionais, desestatizacdes e consolidacao de
grandes empresas transnacionais.

Quanto a essas empresas, Prado reconhece que também contribuiram de forma positiva
na regulamentagdo do mercado, pois ao elaborarem suas estratégias de investimento,
privilegiam “os mercados possuidores de regras transparentes e harmonizadas.”>%

A importancia das inovacdes tecnologicas e dos elementos incorpdreos no universo
empresarial refletiu-se inclusive nas politicas publicas, que passaram a ser implementadas no
Brasil, a partir dos anos 90, especialmente ap6s a promulgacéo da Lei da Propriedade Industrial
(Lei 9.279/96) e da Lei 10.973/2004%,

Isso ficou evidente ao confrontar dados estatisticos que comprovam um aumento de

277% no namero de solicitacdo de patentes apresentadas junto ao INPI, desde a promulgacéo

27 BUENO, Fabiola M. Spiandorello. A propriedade Industrial como fator de desenvolvimento econdmico.
Revista da ABPI. n. 80. Janeiro/fevereiro de 2006, p. 32-36, p. 32.

2% Nesse sentido destaca FORGIONI, Paula: A partir dos anos 80, aflorou a chamada Economia da Informacio,
consolidando ambiente no qual a for¢a competitiva das empresas depende de sua capacidade de gerar, processar e
aplicar informacfes. Essa mudanca no ambiente institucional mostra-se tdo marcada que muitos passam a
identificar o ente produtivo com a organizacdo de quatro fatores de producdo: capital, trabalho, recursos naturais
e tecnologia. A Evolucdo do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p.171-172.

2% L ABRUNIE, Jacques; BALSI, Marcos. Ibidem, p. 274.

30 PRADO, Ney. Liberdade Econdémica, Defesa da Concorréncia e Democracia. In COSTA, Marcos da,
MENEZES, Paulo Lucena de, e MARTINS, Rogério Gandra da Silva (coord.). Direito Concorrencial: aspectos
juridicos e econdmicos. Rio de Janeiro: América Juridica, 2002, p. 120.

301 A Lei 10.973/2004 estabeleceu medidas de incentivo a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no
ambiente produtivo, com vistas a capacitacdo e ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento
industrial do Pais, regulamentada posteriormente pelo Decreto 5.563 de 11 de outubro de 2005
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da Lei 9.279/96 até o ano de 2012%%2, demonstrando que este bem da propriedade industrial
“vyem ocupando papel cada vez mais estratégico no jogo competitivo da economia mundial.”3%3

A importancia ndo s6 da tecnologia, mas também das marcas que distinguem 0s
produtos, destaca estes bens incorporeos dos demais que compdem o estabelecimento
empresarial®®, aproximando-os do universo da Concorréncia, pois sio importantes elementos
para atrair a clientela, elemento fundamental para o desenvolvimento econémico de qualquer
atividade.

Justamente a busca pela clientela e por potenciais consumidores acaba gerando um
elemento de ligag&o econdmico entre os bens da Propriedade Industrial e as normas de repressao
a concorréncia.

Assim, além dos aspectos juridicos, também ¢ indispensavel fazer uma analise
econbmica das Marcas e Patentes e da regulamentacdo do Direito da Concorréncia, para

entender como elas se inter-relacionam e como interferem no universo dos consumidores.

Secdo | — Aspectos Econémicos do Direito da Concorréncia e as praticas restritivas de

mercado

A exploragdo da atividade econdmica esta regulada pelo principio constitucional da
liberdade de iniciativa e de concorréncia. Para que tais principios possam prevalecer nas
relacBes de mercado, o Estado precisa intervir diretamente no sentido de salvaguardar, nao s6
os interesses daqueles que exploram essas atividades, mas também interesses sociais daqueles
a quem essas atividades sao destinadas.

O Direito Antitruste situa-se, portanto, em uma intersec¢do relevante entre Direito e
Economia, contento em sua fundamentacdo diferentes preceitos de ordem publica e privada,

fato este que demanda a analise, tanto de principios juridicos como dos elementos que envolvem

302 Segundo dados estatisticos fornecidos pela OMPI. O Brasil em 1996 teve um total de 8.057 pedidos de patente,
enquanto que em 2012 esse nimero passou para 30.435 pedidos, o que mostra evidente evolugdo. Disponivel em
http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ipsStakeBarchart. Acesso em 14 de julho de 2014.

308 BUENO, Fabiola. lbidem, p. 33.

304 MIRANDA Pontes, ja enfatizava esta relagdo entre os bens objeto da propriedade industrial e o patrimonio
empresarial: Se, quanto as patentes, podem elas estar ou néo estar incluidas no fundo de empresa, tronando-se, ou
ndo, partes dele, o que depende, apenas, de ligacdo negocial ou de aquisicdo inicial pela empresa, 0 mesmo nao se
da no que concerne aos sinais distintivos. O sinal distintivo é pertenga do fundo de empresa ou de género de
comércio ou industria, razdo por que s6 se lhe transfere a propriedade transferindo-se a do fundo de empresa ou
do género de comércio ou industria. Téo intensa é esta destinagdo do sinal distintivo que, ainda antes de se instalar
0 estabelecimento ou se iniciar a exploracdo do género de empresa, ela se reflete na existéncia de eficacia do direito
real. Ibidem, p. 412.
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0 mercado, exigindo a busca por um equilibrio capaz de propiciar o desenvolvimento
econdmico-social sustentavel e pleno para todos.

Tal equilibrio econémico prové de relagBes internas (aquelas ligadas as atividades
desenvolvidas dentro do mesmo pais) e externas (provenientes das relacbes comerciais
internacionais). No ambito interno, a acdo dos agentes no mercado, regulamenta-se diretamente
pela Lei Antitruste, que coibe as infracbes a ordem econdmica, e pela Lei da Propriedade
Industrial, que coibe atos de concorréncia desleal e, indiretamente, pela legislacdo
consumerista, para proteger as relacdes de consumo. No &mbito externo, a protecdo da industria
se faz pela defesa comercial (antidumping), por meio de medidas compensatérias para 0s
subsidios e salvaguardas.

Nesses casos, a concorréncia integra uma categoria principiolégica mais ampla, dentro
de preceitos juridicos e econémicos, ligada a aspectos de interesse publico, na busca pela
harmonia social e do mercado.

Tais principios, que norteiam a ordem publica, também sdo aplicados nas relagOes
privadas, auxiliando inclusive a manutencdo da harmonia econdmica entre particulares. Juan
Maria Bilbao Ubillos destaca inclusive que o poder concentrado nas méos de entidades privadas
constitui verdadeira ameaga ao exercicio de direitos fundamentais.®® O que implica em maior
atencdo por parte do poder publico quanto a sua fungéo reguladora.

Tem-se, dessa forma, a superacdo da ideia de que dominagdo e subordinacdo
predominavam apenas nas relacdes entre Estado e particulares, sendo hoje possivel chegar a
“conclusdo de que também o direito privado conhece o0 fendbmeno da autoridade como poder de
impor juridicamente a outros as proprias decisdes.”%

Impde-se, assim, obrigacdo ao Estado de protecdo aqueles que se encontram em situacéo
inferior neste polo de dominagdo do mercado, pois “a livre competi¢do no mercado tem que,

necessariamente, levar em conta os dois conceitos basicos da liberdade e da igualdade.” 3%

305 UBILLOS, Juan Maria Bilbao: Los poderes privados constituyen hoy una amenaza para el disfrute efectivo de
los derechos fundamentales no menos inquietante que la representada por el poder publico. Y esto no es retdrica,
como insindan algunos. No solo son temibles por su capacidad para imponer su propia voluntad en el marco de
una concreta relacion juridica, sino que pueden resultar incluso méas peligrosos que los publicos, ya que gozan en
ocasiones de una relativa impunidad, que se ve favorecida por las dificultades existentes para articular un sistema
incisivo de control (basta pensar en la problemética fiscalizacion de la actividad interna de los partidos politicos o
de los sindicatos).La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares: analisis de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Madrid: Boletin oficial de Estado Centro de Estudios Politicos Y Constitucionales,
1997, p. 243

306 UBILLOS, Juan: “hoy mas que nunca, la conclusion de que <<también el derecho privado conoce el fendmeno
de la autoridad como poder de imponer juridicamente a otros las propias decisiones>>. Ibidem, p. 242.

97 GALVEAS, Ernane. Ibidem, p. 43.
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Para justificar esta intervencdo estatal nas relagdes econdmicas e no universo privado é
indispensavel reconhecer a existéncia de situacdes de dominagdo e subordinacgdo, ndo sendo
raras as vezes em que se constata um distanciamento da igualdade formal entre os agentes do
mercado.

Esse distanciamento é caracterizado pela préatica de atos abusivos nem sempre faceis de
serem detectados, pois as condutas que implicam em abuso de poder econdmico se apresentam
das mais variadas formas. 3%

O que seria entdo abusar deste poder econémico no mercado? Ao longo da historia,
diversas escolas do pensamento econdmico debrucaram-se sobre tal fato, destacando-se,
principalmente, os ensinamentos das Escolas de Harvard, Chicago e po6s-Chicago, que
apresentaram visOes diferentes sobre as concentracdes de mercado.

Para a primeira, também chamada de estruturalista, as concentracdes devem ser
evitadas, propondo um modelo de concorréncia em que impligue na manutencéo ou incremento
de maior nimero de agentes econdmicos no mercado, “sendo a concorréncia buscada como um
fim em si mesma”®%. Na concepcéo harvardiana, o mercado ideal seria, portanto, aquele em
gue as empresas tenham o menor tamanho possivel.

A doutrina estruturalista volta sua atencdo especialmente para “as barreiras a entrada de
novos concorrentes no mercado, as quotas das empresas no mercado e ao grau de concentracdo
a que o mercado se encontra sujeito, procurando a intervencdo estatal para a correcdo dos
desvios.”310

Para a segunda escola, reconhecida como teoria neoclassica, as concentracfes sdo
toleradas em nome da eficiéncia alocativa, ndo descartando a existéncia de monopolios, desde

que atendidos com certa razoabilidade no mercado.3!! Para essa corrente doutrinaria, os ganhos

308\/ale destacar que o ato abusivo também é considerado um ato ilicito no universo do direito civil em que as
situacdes de imitacdo de marcas, contrafacdes e outras praticas dessa natureza, nem sempre sdo facilmente
detectadas e mesmo quando identificadas, em raras vezes é possivel identificar os agentes infratores. Veja-se o
exemplo do comércio popular de produtos contrafeitos, cuja imensa gama de vendedores e compradores torna
quase impossivel a coergdo desses atos.

309 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do Antitruste, p. 170.

310 MONTEIRO, Lufs. Ibidem, p. 51

311 Nesse sentido FERRAZ, André Santos: Assim, a observagio de concentragdo de mercado em uma situagdo de
eficiéncia alocativa 6tima ndo seria necessariamente prejudicial ao sistema econdmico, mesmo que nesse estejam
presentes poucos produtores ou fornecedores. Dessa forma, pode-se concluir que, a partir do enfoque da Escola de
Chicago, a utilizacdo de uma regra da razoabilidade (ou regra da razao) foi privilegiada, ndo sendo todo ato de
concentragdo proibido, pois os ganhos e as perdas em relacdo a eficiéncia que um ato de concentracdo pode gerar
também sédo levados em consideracdo. As abordagens tedricas sobre atos de concentragdo das escolas de Harvard
e Chicago. Revista de Defesa da Concorréncia. v.2 n. 2 (2014). Disponivel em
<http://www.cade.gov.br/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrencia>. Acesso em 15 abr. 2015.
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em eficiéncia, apresentados pelas grandes empresas, apresentam reflexos positivos no bem-
estar social.

Desse modo, nem todo agente que ostenta uma posicdo de dominio econémico pode ser
considerado um infrator a ordem econdmica, ou seja, 0s mercados que apresentam um elevado
grau de concentragdo nem sempre Sd0 perigosos para a concorréncia. Ressalta Salomdo Filho
que o poder de mercado pode decorrer de simples crescimento interno na empresa. “Nesse caso,
0 ganho de espaco no mercado é consequéncia direta da maior eficiéncia do agente econdmico
e da efetiva reparticio dos ganhos de eficiéncia com os consumidores”®'?, ndo constituindo,
assim, infracdo a ordem econdmica ou preocupacao para o Direito da Concorréncia.

A escola de Chicago apresentou uma alternativa a forma cléssica de intervencéo estatal
no mercado, defendendo inclusive a ndo intervengao, “por acreditar que tal facto cria barreiras
a entrada de novos concorrentes, interferindo com a tendéncia liberal do mercado de alcancar
o equilibrio mais eficiente mediante a livre concorréncia.”3

O movimento chamado revisionismo pds-Chicago, que se estabeleceu a partir dos anos
80, aplaudiu a analise econdmica da escola de Chicago, porém, acusou-a de ser demasiadamente
simplista, pois algumas condutas, ainda que possam implicar em aparente ganho de eficiéncia,
indicam também prejuizos concorrenciais.3!

Segundo Brancher, essa escola demonstrou que o equivoco da Escola de Chicago estava
no fato de que as decisBes dos agentes econdmicos encontravam-se muito aquém do bem-estar
social, que somente poderia ser alcangado por meio da concorréncia.3'®

H& uma predominancia, portanto, da escola neoclassica sobre a estruturalista, mantendo
como principal objetivo econdmico da protecdo da concorréncia a maximizagdo da riqueza
econdmica e dos consumidores “por meio do uso e emprego dos recursos escassos, €, mediante
o progresso no desenvolvimento de novas técnicas produtivas e novos bens”3%,

Este objetivo econdbmico da concorréncia acaba por criar uma relagdo intima também de
carater econdomico com a Propriedade Industrial, uma vez que “a corrida para o primeiro lugar
dé ensejo a concorréncia; a busca pelo novo da lugar a inovacao tecnologica.”>!’

Ainda para se afirmar a existéncia efetiva de uma posi¢cdo dominante no mercado, €

indispensavel notar a ressalva do 82° do artigo 36 da Lei 12.529/2011, que presume essa posi¢do

312 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 295.

313 MONTEIRO, Luis. lbidem, p. 52.

314 ¢f. FORGIONI, Paula. Os fundamentos do Antitruste, p. 180-181.

315 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 66.

316 CUNHA, Ricardo Thomazinho da. Direito de Defesa da Concorréncia: Mercosul e Unido Europeia. Barueri,
SP: Manole, 2003, p. 24.

317 BRANCHER, Paulo. Op. cit., p. 21
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em duas hipoteses: a primeira relacionada ao fato de que uma empresa ou grupo seja capaz de
alterar unilateralmente ou coordenadamente as condi¢des de mercado, representando, portanto,
uma distorcdo de forma solidaria entre os competidores; na segunda hipotese quando se verifica
o controle do agente de 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante.3®

Por mercado relevante entende-se “aquele em que travam as relagdes de concorréncia
ou atua o agente econdmico cujo comportamento estd sendo analisado.”3!® Trata-se de um
conceito bastante elastico compreendendo a area geografica de influéncia das atividades
econbmicas, considerando elementos de localizacdo estratégica das empresas e, de forma
complementar, as relagfes que se estabelecem entre o produto ou servigo oferecido aos
consumidores.

Essa ultima hipotese, chamada de mercado relevante material, leva em consideragéo se
0s produtos que estdo ofertados no mesmo mercado sdo passiveis de substituicdo entre si, ou
seja, se 0 consumidor pode optar por diferentes produtos concorrentes entre si. Havera violacdo
desse mercado se o consumidor ndo tiver oportunidade de adquirir produtos ou servicos
semelhantes que possam ser considerados fungiveis entre si.

Quanto a essa fungibilidade e semelhanca entre produtos ressalta-se que nem sempre
aqueles que sdo, aparentemente do mesmo género, fazem parte do mesmo mercado relevante,
ou em raciocinio oposto, produtos diferentes estdo excluidos de qualquer relacdo de
concorréncia, pois, muitas vezes, produtos semelhantes ndo concorrem entre si, e produtos
diferentes concorrem. Nesse ponto, vale o exemplo apresentado por Forgioni: “uma caneta de
plastico e outra de metal precioso, com certeza, ndo satisfazem idéntica necessidade do
consumidor e ndo estdo em relacdo de concorréncia.””3?°

Diante do exposto, ndo é possivel afirmar que a pratica dos atos que caracterizam
infracdo a ordem econdmica sera punida per se, ou seja, ndo basta que o agente tenha praticado
0 ato descrito na legislacdo antitruste, também sera necessario verificar o aspecto econémico
de tal ato, ou seja, se ele caracteriza dominacdo de mercado relevante, e se 0s consumidores

ainda mantém opcéo de escolha dentre diferentes produtos.

318 Quanto a esse percentual, o préprio §2° destacou que o Cade pode altera-lo para setores especificos da
economia.

319 Completa a Autora: Outras vezes, produtos completamente distintos sdo destinados a objetivos iguais,
integrados por um s6 mercado. Lawrence Sullivan convida a pensar, por exemplo, em flocos de milho: podem ser
incluidos no mesmo mercado relevante de todos os alimentos que sdo consumidos no café da manhd? Ou, ainda,
podemos considerar que as empresas produtoras de filmes plésticos, daqueles que sdo utilizados para acondicionar
alimentos levados aos refrigeradores e congeladores, atuam no mesmo mercado relevante de outras embalagens
de plastico rigido? A resposta podera ser afirmativa se concluirmos que satisfazem idénticas necessidades dos
consumidores e que estes estariam dispostos a tomar os referidos produtos por fungiveis. op. cit. p. 231.

320 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do Antitruste, p. 242.
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A solucdo encontrada para auferir se a pratica dos atos concorrenciais esta violando as
normas proibitivas do Direito Antitruste volta-se para a chamada regra da razdo, de origem
norte-americana. Essa regra considera que as ilicitudes das praticas restritivas no mercado estéo
vinculadas de um lado ao dano potencial que fazem surgir nas relagbes concorrenciais, e de
outro, eventuais eficiéncias que o crescimento e a coordenacao empresarial oferecem ao proprio
mercado.

Assim, a inquiricdo da existéncia do ilicito contra a ordem econémica deve se pautar
por elementos razoaveis entre a concorréncia legitima e a ilegitima. A regra da razdo, portanto,
“traduz-se em instituto imprescindivel para a hermenéutica e subsuncdo da legislagéo antitruste,
sendo o marco divisor da ilicitude ou ilicitude das clausulas restritivas e das condutas infratoras
9321

no devido processo competitivo.

Oliveira e Rodas apresentam importante exemplo de acordos despidos de ilegalidade:

A economia moderna exige, contudo, diferentes formas de cooperagéo entre
concorrentes. Isso porque aumentou o grau de interdependéncia entre as
diferentes unidades produtoras. Assim, por exemplo, empresas de alta
tecnologia podem fazer um acordo para desenvolver um novo processo ou
produto; agricultores de uma regido colaboram na erradicagdo de uma praga;
pecuaristas adotam medidas de forma coordenada para combater uma doenca
como a febre aftosa; fornecedores acordam em relagdo a um padrdo técnico
necessario para atender clientes em escala global e assim por diante. Em
situacBes desse tipo, as associacOes setoriais exercem papel importante na
organizacado das empresas individuais.3?

E necessario entdo reconhecer a proximidade da ordem juridica com a ordem
econbmica, que se traduz na forma como o0s processos judiciais e administrativos sé&o
conduzidos, pois ndo basta a simples violacdo da lei, mas também a extensdo econémica dos
atos praticados por aqueles que a violaram.

O Direito Antitruste, desse modo, apresenta também outra finalidade, ndo s6 sobre o
aspecto juridico, mas também como instrumento para influir de forma sistemética sobre a ordem
econdmica.

No Brasil, as andlises juridicas e econdmicas da regulamentacéo da concorréncia ficam
a cargo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia — SBDC, atualmente regulamentado
pela Lei 12.529/2011, formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econémica — CADE,
bem como pela Secretaria de Acompanhamento Econdmico do Ministério da Fazenda.3?®

321 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 293.

32 OLIVEIRA, Gesner; RODAS, Jodo. Ibidem, p. 40-41.

323 O C.AD.E é uma autarquia federal, munida de funcdo judicante com jurisdicdo administrativa em todo o
territdrio nacional. Esta vinculado ao Ministério da Justica e tem sede no Distrito Federal e é constituido pelo
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Esse sistema tem como finalidade algar os objetivos precipuos do Direito da
Concorréncia, quais sejam a eficiéncia econdmica e a prote¢ao dos interesses dos consumidores.
Para tanto, suas finalidades imediatas estdo ligadas ao controle das estruturas do mercado
(preventiva), na repressao a condutas anticompetitivas (repressiva) e na promocdo da cultura
competitiva (promocional, educativa e de formacéao de politicas publicas).

O Controle das estruturas pauta-se pela apreciacdo de atos praticados por empresarios
que possam representar concentracdo e dominio de mercado, caracterizados, na maioria das

324

vezes, através de monopolios, oligopolios, monopsénios e oligopsénios®<*, sejam em relacoes

horizontais, verticais ou conglomeragges.3%°

Em diversos casos, este poder de mercado se faz por meio da utilizagdo indevida de bens
da Propriedade Industrial, utilizados na tentativa de eliminacdo de concorrentes. Quando essas
acOes sdo direcionadas entre diferentes empresarios, numa mesma cadeia produtiva, sao
classificadas como praticas restritivas horizontais. Por outro lado, quando envolverem relaces
entre fornecedores, produtores e consumidores, demonstrando o dominio de uns sobre os

outros, sdo classificadas como praticas restritivas verticais.

81° Praticas Restritivas Horizontais

Tratam-se de praticas realizadas em funcdo de tentar reduzir, impedir ou eliminar a
concorréncia por intermédio de ajustes entre diferentes empresas concorrentes entre si. Tais
ajustes podem ser estabelecidos com base na coordenacéo de precos, qualidade e quantidade de

produtos ou servigos oferecidos aos consumidores.

Tribunal Administrativo de Defesa Econdmica, pela Superintendéncia — Geral e pelo Departamento de Estudos
Econbmicos. A Secretaria de Acompanhamento Econdmico é 6rgdo de apoio técnico ao CADE, despida de
personalidade juridica, com funcdo consultiva, emitindo pareceres técnicos para subsidiar as decisdes dessa
autarquia. Esta ligada ao Ministério da Fazenda e ndo ao Ministério da Justica, tal como o CADE

3824 Segundo Calixto Salomdo Filho: A defini¢do teoricamente mais correta de “poder no mercado” nio ¢ a
possibilidade de aumentar os pregos, mas sim, a possibilidade de escolher entre essas diferentes alternativas:
grande participacdo no mercado e menor lucratividade, ou pequena participacdo no mercado e maior lucratividade.
Essa forma de definir o poder no mercado €, de resto, a Unica capaz de explicar as situacbes de monops6nio e
oligopso6nio. Nesses casos, 0 poder dos agentes consiste exatamente na possibilidade de reduzir o prego através da
reducdo de suas aquisi¢des — que, visto da perspectiva dos adquirentes, implica exatamente a alternativa acima
definida. Os fundamentos do Antitruste, p. 143-144.

35 FIGUEIREDO, Leonardo assim explica essas relagBes: Por concentragces horizontais entende-se a
concentragdo que envolve agentes econdmicos distintos e competidores entre si, que ofertam o mesmo produto ou
servico em um determinado mercado relevante. Concentragdo ou integracdo vertical traduz-se na concentracéo
gue envolve agentes econdmicos distintos, que ofertam produtos ou servicos diversos, fazendo parte da mesma
cadeia produtiva. Conglomeracdo é a concentragdo que envolve agentes econdmicos distintos, que igualmente
ofertam produtos ou servicos distintos, podendo ou ndo ser complementares entre si, mas que, certamente, ndo
fazem parte da mesma cadeia produtiva. Ibidem, p. 255.
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Para serem consideradas concentragdes horizontais, é necessario que a integracdo entre
empresas ocorra entre componentes de um mesmo mercado, sejam eles fabricantes do mesmo
produto ou de produtos substitutos.3?

Conforme mencionado anteriormente, nem sempre essas praticas caracterizam-se como
uma infracdo a ordem econbmica, pois, em muitos casos, oferecem produtos ou servicos de
maior eficiéncia e melhores precos ao consumidor, razdo pela qual o Anexo | da Resolugéo 20
de 1999 do CADE recomendou a aplicacdo do principio da razoabilidade nos casos que lhes
sdo submetidos, permitindo tais condutas desde que a eficiéncia econémica compense os efeitos
anticompetitivos.3?’

Exemplo relevante destas associagdes, entre empresarios concorrentes entre si, que se
destaca no universo dos bens protegidos pela Propriedade Industrial, é a marca de certificacdo
“Selo de Pureza ABIC”, devidamente registrada no INPI. Esta marca de certificacdo pertence
a Associacao Brasileira da Industria de Café e ndo tem como proposta a dominacao do mercado
desse produto, mas sim, a manuten¢do de um programa de controle da pureza do café, buscando
coibir eventuais adulteragdes.>?8

Do mesmo modo, ndo serdo considerados cartéis ou mesmo infraces a ordem
econdmica, a mera repeticdo de condutas empresariais sem um liame de coordenacgéo entre 0s
competidores. E o que a doutrina chama de conluio tacito, caracterizado por “decisdes
unilaterais maximizadoras de lucro que ndo se constituem em si em exercicio abusivo do poder
de mercado. E nem poderiam, ja que seria uma arbitrariedade condenar uma empresa pelo fato
de ela observar o comportamento de seus concorrentes e tirar proveito disso.”?°

Nesses casos, mesmo que a repeticdo do comportamento represente um prejuizo aos
consumidores, dificilmente se comprovara um liame de coordenagdo capaz de se traduzir na

formacdo de cartel, portanto, em regra, ndo sera passivel de punicdo pelo CADE

326 Nesse sentido alerta Calixto Salomao Filho: A nocdo ha pouco utilizada de concentracdo horizontal deve ser
vem compreendida. E considerada concentracdo horizontal nio apenas aquela integragio entre empresas que
fabriquem ou comercializem o mesmo produto. Firmas no mesmo mercado sdo consideradas todas aquelas que se
incluem na mesma definicdo de mercado relevante. Assim, todos os fabricantes de produtos substitutos, que, em
caso de aumento de precos, passariam a ser consumidos, devem ser incluidos no mercado. Ibidem, p. 325.

327 Disponivel em http://www.cade.gov.br. Acesso em 14 de agosto de 2014.

328 Segundo informagGes disponibilizadas pela propria associagdo, a mesma tem como proposta: “O Programa
Permanente de Controle da Pureza do Café, certificacdo pioneira da ABIC, langada em 1989 e que atesta a pureza
do café torrado e moido, continua ativo e consistente. S&o mais de 2 mil amostras coletadas e analisadas por ano!
O objetivo, desde o inicio, € 0 monitoramento continuo das marcas, a fim de inibir a acdo de empresas que
adulteram seus produtos.” Disponivel em: http://www.abic.com.br. Acesso em 08 de setembro de 2014.

329 FERRES, Juan Péres. Coordenacio entre Competidores: Estrutura e aspectos conjunturais. In GABAN,
Eduardo Molan e Domingues, Juliana Oliveira (coord.). Estudos de Direito Econémico e Economia da
Concorréncia. Curitiba: Jurug, 2009, p. 126
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Vale mencionar entdo que serdo caracterizados como atos violadores do mercado
aqueles que criem condigdes monopolistas em favor de um determinado grupo de empresarios,
proporcionando-lhes vantagens indevidas no sentido de galgar uma “posic¢do de indiferenca ¢
independéncia em relagdo a outros agentes econdomicos.”®3® Essas praticas concorrenciais
sempre foram consideradas como aquelas de maior potencial de dano ao mercado,
caracterizadas pela formacdo de Cartéis.3!

O Cartel representa um pacto de ndo concorréncia, tendo por “resultado reunir os
concorrentes, com a finalidade de uniformizar sua conduta no mercado, inviabilizando assim,
a propria concorréncia que deveria existir.”3%? Havera, assim, um exercicio coordenado de
poder de mercado que se origina a partir de condicdes racionais devidamente definidas pelo
grupo empresarial.>%

Ocorre que nem sempre é facil identificar a existéncia do cartel, pois esta colusédo entre
empresas sera realizada de forma secreta, utilizando-se das mais diferentes formas para néo ser
identificada e, principalmente, sem a formalizagdo de documentos especificos, nesse sentido.

Esta dificuldade de se identificar o Cartel reside justamente no fato de que nem sempre
a igualdade de precos entre os concorrentes representa uma combinacdo prévia, pois que
refletiria o proprio funcionamento do mercado dentro de um universo competitivo.>®*

Recentemente, no ordenamento juridico brasileiro, a comprovacdo da existéncia de
cartéis também pode ser vista sob a forma de associa¢es ou sindicatos de representacdo de
determinadas classes comerciais que, muitas vezes, instrumentalizam-se como sendo o veiculo

mais facil de disseminacédo de informacdes entre os diversos empresarios associados.

330 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do Antitruste, p. 394

331 O conceito de Cartel esta previsto no ordenamento juridico Brasileiro no §3°, I do artigo 36 da Lei 12.529/2011,
constituindo-se como uma conduta acordada por concorrentes com o objetivo de combinar os precos de bens ou
servigos ofertados individualmente, produzir ou comercializar uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a
prestacdo de um nimero, volume ou frequéncia restrita ou limitada de servicos, dividirem partes ou segmentos de
um mercado atual ou potencial de bens ou servigos, mediante, dentre outros, a distribuicdo de clientes,
fornecedores, regides ou periodos, e obter precos, condicdes, vantagens ou abstencéo em licitagdo publica.

332 FONSECA, Jodo Bosco Leopoldino da. Cartéis — Tratamento legal. Revista do IBRAC. Direito da
Concorréncia, Consumo e Comércio Internacional. Ano 18 v. 19, jan-jun/2011. p. 105-133.S40 Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 107.

333 Nesse sentido, MATTOS, César destaca que: “O Cartel visa fazer com que o equilibrio de um mercado passe
da configuracdo de concorréncia, na qual precos estdo proximos ou iguais (assumindo-se concorréncia perfeita)
aos custos marginais, para um resultado préximo ao do monopdlio, com precos maiores, quantidades menores e
maior lucro para o conjunto de empresérios em detrimento dos consumidores. Dessa forma, o objetivo do cartel é
mimetizar, da melhor forma possivel, o comportamento de monopdlio. Ibidem, p. 247.

334 Nesse sentido FORGIONI, Paula explica: Muitas vezes, a identificacdo do efeito anticoncorrencial do ato é
tarefa dificil, ou seja, o intérprete deve lidar com a possibilidade de que a uniformizagéo dos pre¢os observada no
mercado pode decorrer de seu funcionamento “normal”. A existéncia de certa price leadership ou mesmo de
comportamento uniforme pode ndo implicar qualquer conluio ou abuso de posicdo dominante por parte dos agentes
econdmicos, mas decorrer de processo normal de concorréncia que culmina, inclusive, com o paralelismo
consciente. Os fundamentos do Antitruste, p. 411.
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Constata-se, dessa forma, a existéncia destes conluios por meio da analise de julgados
do CADE, em que essa autarquia puniu as associagdes e seus representantes pelo crime de
cartel, tais como: processo administrativo 08012.002127/2002-14, instaurado para apurar a
existéncia de cartel no mercado de pedra britada na regido metropolitana de S&o Paulo. Nesse
processo, o sindicato Sindipedras foi considerado responsavel por toda a infraestrutura e pela
logistica do cartel.>* Outro exemplo analogo foi o reconhecimento de cartel organizado pela
Federacdo Nacional do Comércio de Combustiveis e de Lubrificantes, apurado no processo
administrativo 08012.002911/2001-33.33%¢

Em todas essas hipoteses exemplificadas, ha desvio de funcdo do Sindicato e da
Federacéo, no sentido de utilizar sua estrutura organizacional para promover a manipulacgdo do
mercado por intermédio do acordo de precos. Comprova-se, assim, que a caracterizacdo da
existéncia de cartel ndo é tarefa simples, pois os empresarios utilizam-se das mais diferentes
estratégias para conseguir burlar os agentes fiscalizadores.

Outro elemento de controle de concentracdes esta na fiscalizacdo do faturamento bruto
anual das empresas. Segundo o artigo 88, da lei 12.529/2011, serdo submetidos ao CADE os
atos de concentracdo econémica em que, cumulativamente, pelo menos um dos grupos
envolvidos na operagdo tenha registrado, no ultimo balango, faturamento bruto anual
equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhdes de reais), ou pelo menos
um outro participante tenha registrado, no altimo balanco, faturamento bruto anual ou volume
de negacios total equivalente ou superior a R$ 30.000,00 (trinta milhdes de reais).

Havera, portanto, uma fiscalizacdo do CADE nessas negociacfes visando coibir a
formagé&o, tanto de atos de restri¢cdo horizontal como de restricdo vertical, no mercado e, nesse
ultimo caso, a fiscalizacdo se mostra preventiva, especialmente por adotar critérios objetivos de
faturamento.

O estabelecimento desse critério tem funcdo complementar ao critério de participacao
de 20% do mercado relevante, anteriormente mencionado, representando instrumento objetivo
no combate as concentragdes ilicitas, distinguindo-as das concentracdes permitidas. Nesse

sentido, destaca Anders:

O estabelecimento desse novo critério visa tentar evitar que negocios juridicos
irrelevantes sob o ponto de vista concorrencial sejam submetidos ao controle

335 Disponivel em: http://www.cade.gov.br. Pesquisa processual processo administrativo 08012.002127/2002-14.
Acesso em 08 set. 2014.
3% Disponivel em: http://www.cade.gov.br. Pesquisa processual processo administrativo 08012.002911/2001-33.
Acesso em 08 set. 2014.
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do CADE, em razdo exclusivamente do faturamento de um dos grupos
econdmicos envolvidos.

Pretende-se diminuir o nimero de negocia¢fes sobre a concorréncia a que é
submetido ao Cade, possibilitando ao 6rgdo dedicar-se aos atos que tenham
potencial de gerar efeitos nocivos a concorréncia.®*’

Assim, o Cartel representa um significativo prejuizo ao mercado, pois acaba por elevar
precos ou restringir a quantidade de produtos ou servi¢os aos consumidores, consubstanciado
numa situacdo de ineficiéncia na alocacdo de recursos, gerando diminuicdo nos niveis de

emprego, renda e crescimento econdmico.

82° Praticas Restritivas Verticais

As préticas restritivas verticais se mostram como acordos firmados entre diferentes
empresarios, mas, ao contrdrio das préticas restritivas horizontais, eles ndo serdo
necessariamente concorrentes entre si.

Trata-se de acordos que se desenvolvem nas relagdes entre fornecedores, revendedores,
atacadistas e comerciantes criando uma rede de influéncias entre si, no sentido de tentar impedir
ou dificultar o acesso ao mercado de novos concorrentes, atrapalhando a compra de matéria-
prima ou a revenda de produtos. “Sdo os casos de contratos de exclusividade, fixa¢do de precos
de distribuidores (resale price maintenance), restricdes da quantidade a ser vendida ou de
quantidade do servigo a ser prestado pelo distribuidor, dentre outros” 33

Essas praticas sdo menos evidentes ainda do que as horizontais, e encontram, inclusive,
na doutrina, posicionamento no sentido de que tais atos ndo deveriam ser objeto de controle
publico, descaracterizando a conduta como ilicita.>%

Esse entendimento encontra sustentacdo principalmente no fato de que as empresas, ao
realizarem acordos de fornecimento e distribuicdo entre si, podem gerar um efeito positivo ao
mercado, tal como a reducdo de precos, pois um aumento de seguranca nas mais diferentes

linhas da cadeia vertical de producdo pode oferecer produtos de melhor qualidade e menor

337 CORDOVIL, Leonor, et al. Ibidem, p. 198

3% AZEVEDO, Paulo Furquim de. Restrigdes verticais e defesa da concorréncia: a experiéncia brasileira. In
SCHAPIRO, Mario Gomes, CARVALHO, Vinicius Marques de e CORDOVIL, Leonor (coord.). Direito
Econdmico Concorrencial. Sdo Paulo: Saraiva, 2013, p. 199.

339 Nesse sentido alerta SALOMAO FILHO, Calixto. Certos autores — sobretudo aqueles mais ligados & Escola
Neoclassica de Chicago — afirmam que as concentra¢fes verticais ndo apresentam qualquer problema juridico
autdnomo em relagdo as concentragdes horizontais(...). Afirmam que a preocupagdo com as concentragdes
verticais nada mais faz que induzir o intérprete a focalizar sua atencdo no prisma errado da questdo. Segundo esses
tedricos, nada ha de mal na concentracédo entre fornecedor e comprador; o problema s6 aparece quando um deles
tem poder no seu mercado horizontalmente considerado. Direito Concorrencial, p. 330-331.
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custos aos consumidores finais, considerando o nivel de especializagdo que as diferentes
empresas encontram neste sistema de parceria coordenada.34

E relevante citar que nem sempre esses acordos s3o realizados com a intencdo de
melhorar a qualidade dos produtos e servigos que sdo oferecidos aos consumidores finais,
gerando prejuizos ao mercado, provenientes de impedimento de entrada de novos concorrentes
no mercado, que ndo encontrariam as mesmas facilidades de contratagdo com os fornecedores,
transportadores ou distribuidores de produtos.

As concentracdes oriundas de restricdes verticais sobrevém de uma relacdo entre
empresarios que criam instrumentos entre si para limitar o direito de contratacdo individual
daqueles participantes, atuando de forma a gerar limitagdes na atuacdo do fornecedor ou
distribuidor, utilizando-se, em regra, das seguintes estipulagdes contratuais destacadas por
Jorge Fagundes: Fixagdo de pregos de revenda (“resale price maintenance”, ou RPM); Acordos
de exclusividade (“exclusionary practices);Venda casada (“tying” ou ‘“tie-in”’); Recusa de
negociacdo (“refusal to deal”); Discriminacdo de precos; Restri¢Oes territoriais e de base de
clientes; e Precos n&o lineares (ou ainda franchise fee ou tarifas em duas partes).34!

Em todos esses casos, 0 traco marcante relacionado a coordenacdo de condutas esta
limitado por um liame entre empresarios que dividem as decisdes de comercializacdo do
produto final, para aumentar os lucros uns dos outros. Os acordos de restrigédo vertical, portanto
acabam se mostrando como instrumento para a obten¢do de ganhos que “ndo poderiam ser
obtidos se as decisdes fossem preservadas automaticamente para cada parte de uma
transagdo.”3#

Vale destacar que a simples reunido de empresas que atuam em conjunto como parceiras
ndo caracteriza a pratica de atos restritivos verticais. Se um grande atacadista contrata sempre
um mesmo distribuidor para transportar seus produtos aos comerciantes que ele mantém
relacBes comerciais, isso ndo significa que havera uma préatica concorrencial ilegal.

A negociacdo com as mesmas empresas sdo inclusive préticas comuns entre
empresarios, que adquirem confianca nas demais empresas da cadeia vertical de producgéo. O

que ira caracterizar as relacdes como restri¢des verticais € justamente a limitacdo da capacidade

340 Nesse sentido, CARVALHO Leonardo; VERENHITACH Gabriela, apresentam os efeitos positivos de
concentragdes verticais: De forma especifica, as concentragdes verticais geram o fracionamento do processo
produtivo, ampliando o ndmero de inddstrias que se ligam organicamente. Aumenta-se, assim, o volume do
comércio internacional. Uma produz os insumos utilizados pelas outras. Ocorre um aumento da seguranga do
escoamento da producéo e ha a possibilidade de controle das fontes de matéria-prima, fatores que viabilizam um
preco final inferior. Ibidem, p. 115.

31 FAGUNDES, Jorge. Defesa da concorréncia e Restrigdes verticais. In GABAN, Eduardo; DOMINGUES,
Juliana (coord.) Estudos de direito econdmico e economia da concorréncia. p. 102-103.

342 AZEVEDO, Paula, Direito Econdmico Concorrencial, p. 200.
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de decisdo dos empresarios envolvidos no acordo, bem como a criacdo de exclusividades, que
podem ser territoriais ou sobre determinados consumidores.®*

Outro problema relacionado as préticas restritivas verticais que afetam os bens da
Propriedade Industrial sdo as atividades de prestacGes de servicos de assisténcia técnica ou
fornecimento de pecas de substituicdo. Nesses casos, 0s componentes do grupo podem restringir
esse mercado causando um prejuizo ndo a oferta de diferentes produtos e marcas no mercado,
mas sim quanto & sua manutenc&o posterior.3**

Além das marcas, estes privilégios de mercado podem estar relacionados a patentes de
invencgdes, com a promocdo de determinadas tecnologias em detrimento de outras.

Havera, desse modo, um “aumento dos custos dos concorrentes (raising rival’s costs) €
das barreiras de entradas de concorrentes ou a sua atividade”**°, uma vez que os bens
incorporeos que dependem do livre acesso aos consumidores estardo prejudicados por acordos
verticais.

Quanto ao combate perpetrado contra estas restri¢des verticais, em qualquer hipétese
que se afigurem, tem-se que 0s mecanismos sdo 0s mesmos utilizados no combate as restricdes
horizontais, quais sejam a realizacdo de acordos de leniéncia e o controle prévio de
concentragOes realizado pelo CADE, em virtude do montante faturado por determinadas
empresas.

Resta, portanto, demonstrado que as restricdes verticais representam um prejuizo
inegavel ao mercado e uma violagdo dos principios constitucionais da livre iniciativa e da

liberdade de concorréncia, interferindo, inclusive, no universo da Propriedade Industrial.

343 Nesse sentido, destaca PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro: A negociagdo exclusiva se diferencia dos
territérios exclusivos e da alocagdo de consumidores, porque limita a capacidade de ofertar do fabricante. Assim,
esta se caracteriza pelo fato de o fabricante produzir somente para um distribuidor, ndo lhe sendo permitido ofertar
a qualquer outro demandante. Com isso, diversamente do que acontece nos contratos de distribui¢do, hd uma
limitagdo a montante. N&o raro isso, ocorre em cadeias produtivas altamente integradas, nas quais o fornecimento
para terceiros seria dificil. As exclusividades no Direito da Concorréncia. In BRANCHER, P.; ZANOTTA, P.
Desafios Atuais do Direito da Concorréncia. Sado Paulo: Singular, 2008. p. 104.

344 Nesse sentido, destaca GABAN, Eduardo Molan. Quanto ao risco de objetivo oportunista "prestar de forma
insatisfatoria os servicos de manutencdo para macular a reputagcdo da marca do fabricante/fornecedor"”, mister se
faz analisar a dindmica prépria do mercado, vislumbrando se da conduta emerge racionalidade econdmica, ou seja,
se, v.g., ha ou ndo praxe de prestacdo de servi¢cos multimarca no mercado a jusante (de reparagdo/manutencao),
situacdo que, em caso de resposta afirmativa, indicaria que o resultado desta conduta "oportunista” levaria tdo s6
a reducdo da receita global da empresa a jusante -despida de poder de mercado suficiente a ocasionar, com sua
estratégia, danos a fabricante-, apostando na eventual perda de concorrencialidade do bem principal. A Analise
da Restricdo Vertical - Recusa de Venda no Controle de Condutas Infrativas a Ordem Econdmica Nos
Termos da Lei n° 8.884/1994

Disponivel em: <http://www.sampaioferraz.com.br/images/analise_restricao.pdf>. Acesso em 12 de setembro de
2014. Acesso em 12 set. 2014.

345 FORGIONI, Paula A. Direito Concorrencial e Restrigdes Verticais. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
p. 107.
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Secédo Il — Aspectos Econdmicos da exploragdo das Marcas e Patentes

A tutela juridica destinada a protecdo das marcas e patentes esta intimamente ligada aos
seus aspectos econdémicos, tendo em vista 0 grande impacto que estes bens da propriedade
industrial representam para o resultado financeiro daqueles que lhes detém o dominio, pois
cumprem uma importante fun¢do de “alocacio de rendas e de custos”.34®

Assim, por se tratar de bens incorpéreos, sua exploracdo econémica apresenta-se distinta
da exploragdo de bens tangiveis ou materiais, cujo consumo pode ensejar em escassez, pois ndo
¢ possivel afirmar que “a informagdo, o conhecimento cientifico e a tecnologia sdo bens por
natureza escassos.”>*’

Tal afirmativa implica concluir que o consumo da tecnologia das patentes ou dos sinais
representativos de marcas ndo sugere a reducéo de suas quantidades disponiveis no mercado e,
justamente, por essa razdo, apresentam-se COmo um contrassenso, no universo econdémico.

A protecdo dos bens da Propriedade Industrial ndo se depreende dos moldes classicos
da protecdo ao comércio de bens tangiveis, mas sim, para garantir o retorno aos investimentos
feitos em pesquisa e desenvolvimento. Barbosa destaca inclusive essa caracteristica como uma
aparente falha no mercado: “se um agente do mercado investe num desenvolvimento de uma
certa tecnologia, e esta, por suas caracteristicas, importa em alto custo de desenvolvimento e
facilidade de cdpia, o mercado € insuficiente para garantir que se mantenha um fluxo de
investimento.”*8

Desse modo, para que os bens da Propriedade Industrial possam cumprir o papel de
instrumentos para o desenvolvimento tecnoldgico e social a eles relacionados, sera
indispensavel corrigir essa falha com a cria¢do de um sistema de exploracdo que permita excluir
terceiros da utilizacdo indevida.

Tais instrumentos devem ser oferecidos pelo Estado, que ja ha muito procura organizar
a exploracdo indiscriminada da Propriedade Intelectual. Desde a concesséo das antigas cartas
patentes até os dias atuais, percebe-se que a finalidade econémica esta presente nas relacfes
que envolvem a protecdo, ndo sO de invengdes, mas também de todos os demais bens da

Propriedade Industrial. Rosenberg corrobora tal entendimento e destaca o fato de que “a partir

346 CARVALHO, Nuno. lbidem, p. 27.

347 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 38

38 BARBOSA, Denis Borges. A propriedade Intelectual e a teoria do marketfailure. Disponivel em
<httpwww.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/32.doc>. Acesso em 14 de abril de 2015.
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da anélise do historico da criagdo do instituto da patente, o fundamento que subjaz a sua outorga,
na atualidade, é primordialmente econdmico.”34

Essa afirmativa se deve ao fato de que a consolidacdo de marcas no mercado e a oferta
de novas tecnologias sdo instrumentos de motivacdo da propria economia capitalista, cujo
crescimento se faz por meio da consolidacdo e diversidade de empresas, bem como a oferta de

novos produtos e tecnologias para o desenvolvimento econdmico e social.

81° Aspectos Econdmicos da Exploragdo de marcas

No que se refere as marcas, sua consolidacdo ocorreu, principalmente, por meio de
processos de marketing,*° realcando a qualidade dos produtos destinados aos consumidores, 0
que gerou uma relacao psicoldgica de associacdo ao produto, ou mesmo de satisfacéo.

Esta satisfagdo em consumir determinados produtos em detrimento de similares de
empresas concorrentes € o grande propulsor no reconhecimento econdmico da marca, qual seja
a sua capacidade de fidelizar consumidores em beneficio do empresario detentor de seu registro.

Todos os investimentos na consolidacdo das marcas perante os consumidores propiciam
ao empresario um ambiente de crescimento econémico, a medida que este sinal distintivo vai
se tornando conhecido, representando para os consumidores, muitas vezes, sinbnimo de status
social e de qualidade do produto.

Vale ressaltar que a utilizagdo do marketing, como processo para o reconhecimento das
marcas pelos consumidores, somente foi reconhecida, a partir da segunda metade do século
XX, e pautou-se pelo reconhecimento de concepgdes distintas.

No inicio dos anos 60, destacou-se a concepcao classica das marcas, agregando-as as
caracteristicas dos produtos e diferenciando-os da concorréncia, de forma a criar uma
consciéncia no consumidor de associacdo imediata aos produtos ofertados, pela simples mencgéo
do nome da marca. Essa perspectiva representou uma definicdo idealista das marcas, entendeu-

se que o seu valor estava ancorado na consciéncia dos consumidores. “Ou seja, as marcas

349 ROSENBERG, Barbara. Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional: os parametros do Trips e
do Direito Concorrencial para a outorga de licencas compulsorias, p. 25.

350 \ale mencionar que ndo sdo apenas os processos de marketing que sdo utilizados pelas empresas para fidelizar
e conquistar seus consumidores, pois nem sempre eles atingem aqueles mais criticos e informados, tal como
destaca a doutrinadora portuguesa RUAO, Teresa: A publicidade revelava-se incapaz de, por si s6, satisfazer e
fidelizar consumidores mais exigentes e informados. As marcas e o valor da imagem. A dimensédo simbdlica
das actividades econdmicas. Caleidoscopio, Universidade Lus6fona, n°3, ano 2003. p. 177 — 191. Disponivel em:
<http://hdl.handle.net/1822/2726>. Acesso em 03 abr. 2015.
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valeriam essencialmente pelos nomes, termos, simbolos ou designs que acompanhavam 0s
produtos e que ajudavam ao reconhecimento e conscientiza¢io do consumidor.”*!

Foi justamente neste periodo que as marcas comecaram a se destacar como elementos
de capital, pois até entdo elas pouco representavam como elemento econémico e contabil para
a mensuracdo da empresa, pois ndo eram reconhecidas como capital intangivel.

Tal concepgao somente se modificou a partir da decada de 80, quando os investimentos,
em bens intangiveis e na imagem das empresas no mercado, passaram a representar um

importante elemento de desenvolvimento econémico, tal como destaca Tolentino:

Até a década de 1980, ndo obstante todo cuidado que as empresas tinham com
suas marcas, a atengdo principal se voltava basicamente para a producdo de
bens, para os produtos que fabricavam, acreditando que a funcdo basica da
economia industrial era a de produzir coisas e, quanto mais produzissem,
maior seria 0 sucesso da empresa. Porém, afetados pela recessdo, 0s
administradores comecaram a ter dividas sobre se estavam no caminho certo
ou se apenas cultivavam pesadas responsabilidades, como o emprego de
muitos, produgdes gigantescas e bens incalculaveis. A partir deste impasse,
alguns optaram por modificar a estratégia administrativa, declararam que a
producdo de bens se tornaria apenas um aspecto das operacgdes, ja que poderia
ser feita por terceiros, e se ocupariam verdadeiramente do que era importante
e crucial: a imagem da empresa no mercado, ou seja, a imagem marcaria.3?

A valorizacdo da marca como bem intangivel reflete inclusive na prépria valorizacéo da
empresa, sendo que em alguns casos esse valor pode superar o valor dos bens corpéreos. Teh,
Kayo e Kimura destacam que “esse fendmeno pode ser evidenciado pelo constante aumento
(em média) do valor de mercado das empresas em relagio ao seu valor tangivel”33,
fundamentando-se em estudos realizados no mercado americano entre a década de 1980 e 0 ano
de 2001, em que as 500 maiores empresas tinham, em média, o valor econémico proveniente
de seus bens intangiveis seis vezes maior que o valor contabil de maquinas, equipamentos,
capital de giro e outros bens corpdreos.

No caso especifico da influéncia das marcas, 0s mesmos autores destacam:

Com base na pesquisa anual das marcas mais valiosas do mundo que a
Interbrand (consultoria de origem inglesa especializada em valoragdo de
marcas) divulga anualmente, os ativos intangiveis mostram uma forte
associacdo entre o valor das marcas e 0 valor de mercado das empresas.
Anélises adicionais também mostram que o valor das marcas apresenta relagcdo

%1 RUAO, Teresa. Esta mesma autora destaca que nesta linha de entendimento, Levitt, Keller, Aaker e Kotler
defenderam que as marcas eram sobretudo extensdes do produto. Ibidem, p. 7.

352 TOLENTINO, Claudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike e a desabilidade dos jovens de classe média
carioca. In NIELSEN, Viviane Mattos (org.) Marcas e Propriedade Industrial: uma visdo multidisciplinar. e +
a Edicéo do Autor, 2009, p. 41/42.

38 TEH, Chang Chuan, KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA, Herbert. Marcas, Patentes e Criacdo de Valor. Revista
de Administracdo Mackenzie. v. 9, n.1, 2008, p.86-106.
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positiva e estatisticamente significativa com despesas com propaganda,
margem operacional da marca e participacdo de mercado da marca (variaveis
consideradas, por outros estudos, representativas do valor da marca).®*

Os anos 80, portanto, inauguram uma nova tendéncia na concepcéo das marcas e dos
processos de marketing que diferiu do idealismo classico dos anos 60. Essa nova tendéncia foi
chamada de tendéncia realista®%, segundo esta, as marcas deveriam ser vistas de uma forma
mais ampla, levando-se em consideracdo, ndo apenas os produtos, mas também considerando
outros elementos tangiveis, intangiveis, simbolicos e psicolégicos.

Rudo destaca que esta nova tendéncia realista das marcas se desenvolveu em seis
diferentes facetas: “a fisica, a personalidade, o relacionamento, a cultura, o reflexo e a
autoimagem”3®, Isto porque as marcas encontram-se destacadas em elementos fisicos, geram
uma personalidade aos produtos comercializados em detrimento dos concorrentes, auferem um
relacionamento intimo com aqueles que a adquirem, inserindo-se em um ambiente cultural que
busca refletir diferentes elementos esperados, tanto pelos empresarios quanto pelos
consumidores, tornando-se, em alguns casos, elementos da prépria cultura, para alcangar os
anseios e aspiracdes daqueles a quem os produtos sdo destinados.

Para compreender melhor essa Gltima ponderagdo sobre a exploragdo das marcas sob
uma perspectiva realista, basta considerar o exemplo da marca NIKE, cujo marketing
transcende a simples associacdo dos consumidores com o produto vendido, explorando outros

elementos no imaginario daqueles a quem seus produtos sao destinados:

Nos anos 1990, a Nike transformou-se na estrela do espetaculo, relegando o
esporte para o fundo do palco. Nesta década, ela deixou de patrocinar ‘cultura’
para ‘ser cultura’, exaltando a corporagdo através do ideal esportivo greco-
romano da forma masculina perfeita associada a conceitos como
transcendéncia e perseveranga. Para tal, apresentou ao publico sua equipe de
superastros do esporte — verdadeiros mitos criados no modelo hollywoodiano
-, transformando o evento em um elemento secundario e reservado aos atletas
patrocinados pela empresa o lugar de estrelas de cinema jamais ocupado por
desportistas antes.®’

Por outro lado, ndo se pode afirmar que todos os programas de marketing para a
consolidacdo das marcas estejam voltados para a nova tendéncia realista, ao contrario,

subsistem no mercado as duas tendéncias na consolidagdo econdmica das marcas, na busca

354 TEH Chang, et al, . Ibidem, p. 93.

35 Segundo RUAO, Teresa. S&o seus defensores autores como Cooper, Doyle, Cegarra, Kapferer, Semprini ,
Hanby, ou Grassi. Ibidem, p. 10.

36 |bidem, p. 11.

37 TOLENTINO, Claudia. Ibidem, p. 44.
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pelos consumidores, mantendo-se o objetivo econémico principal destes bens incorpéreos,
quais sejam: a diminui¢do do “esfor¢o do produtor/comerciante na busca do consumidor; e o
incentivo & manutencdo da qualidade do produto”®®®, de modo que a sua associac¢io ao proprio
produto (tendéncia idealista) ou mesmo a sua qualidade (tendéncia realista) ndo se anulam,
sendo perfeitamente possivel a convivéncia no universo mercadoldgico.

Haverd uma aplicacdo dessas diferentes tendéncias de acordo com o proprio
desenvolvimento econémico das empresas e a sua influéncia geografica. Empresas de carater
regional, em regra, buscam por medidas que possam destacar seus produtos e servicos, a fim de
se consolidar no mercado frente a outras empresas concorrentes, a0 passo que empresas
transnacionais, cujo publico consumidor transcende as fronteiras de seus paises, em regra,
buscam atrair elementos psicoldgicos e subjetivos mais abrangentes que se associam a seus
produtos.

Tal fato se da inclusive pelos custos relativos aos processos de marketing e 0s
investimentos necessarios para a manutencao dos mesmos. No exemplo citado anteriormente
da marca NIKE, os investimentos em marketing esportivo e no patrocinio de atletas dificilmente
seriam suportados por uma empresa de produtos esportivos de nivel regional. A essa empresa
restaria a hipdtese de investir justamente na associacdo que seu consumidor faria da marca
regional com o produto ofertado.

Desse modo, ndo se pode negar a grande importéncia da protecdo das marcas como
instrumento de desenvolvimento econdmico, pois também se postam como elemento
importante na fidelizacdo dos consumidores para 0 empresario, seja pelo reconhecimento do

produto em si ou pela satisfacdo gerada relacionada a elementos culturais e psicoldgicos.

82° Aspectos Econdmicos da Exploragdo de Patentes

De acordo com Assafim, “o desenvolvimento tecnoldogico ¢ um dos fatores
determinantes do progresso social e econdmico das nacgBes e, de modo geral, da prépria
Humanidade™®*°. H4, portanto, uma ligacdo bastante significativa entre a protecio econdmica
ao desenvolvimento tecnolégico e a criagdo de oportunidades sociais, de forma a contribuir com

a expansdo da capacidade humana e na qualidade de vida dos individuos.

38 COPETTI, Michele. Ibidem, p. 43.
39 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. A transferéncia de tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005, p. 1.
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O proprio conceito de desenvolvimento humano apresentado por Boozer, [et. al.] ao
analisar sua relagdo com o crescimento econdémico, define-o como 0 aumento no numero de
opcodes dos individuos, de forma a permitir que eles possam viver por mais tempo, e de forma
mais saudavel e plena, tendo em vista as mais modernas teorias do crescimento.3

Pode-se dizer entdo que a analise dos aspectos econdmicos das patentes leva em
consideracao os investimentos realizados pelas empresas em inovagdes tecnoldgicas, de forma
a oferecer uma melhor condicéo de vida aqueles a quem essa tecnologia se destina, seja para
aumentar a longevidade, praticidade, conforto ou lazer.

As patentes, portanto, ndo se revestem apenas como um sistema protecionista do Estado
para as invengdes € modelos de utilidade, mas também como “um meio poderoso de estimulo
a0 acesso a informagao e & concorréncia.””3%!

Teh Chang, et al., destaca a importancia da inovacdo tecnologica como elemento de
desenvolvimento, gerando vantagens sustentaveis contra ameacgas competitivas e citam o
exemplo “da industria farmacéutica, na qual as patentes de novos medicament0s criam uma
espécie de monopdlio provisorio e impedem a acdo dos concorrentes. Assim, a capacidade de
inovacao propicia vantagens competitivas sustentaveis que potencializam a criacdo de valor das
empresas”362

Dessa forma, o investimento em tecnologia e a consolidacdo das patentes seguem um
critério inverso ao das marcas, pois a inovagdo tecnoldgica ndo serd mais valorizada com o
passar do tempo, mas sim, durante o periodo em que ela é considerada uma novidade
tecnoldgica e, portanto atrativa a todos que tém intencdo de usufrui-la.

As patentes ndo se tornam mais valiosas com a sua exploracéo econdmica, ao contrério,
a medida que elas alcancam o dominio publico, a maior oferta por parte dos empresarios, que
agora podem livremente explora-Ilas, e 0 menor interesse dos consumidores, face a apresentacéo
de novas tecnologias, faz com que seu valor econémico encontre um periodo de estagnacdo e
declinio.

Nesse sentido, Brancher, ao analisar os estudos econdmicos de Schumpeter, destaca que
o0 crescimento econémico e lucros extraordinarios, que outrora podem ser percebidos na fase de

implantagdo da nova tecnologia, recuam depois de certo limite temporal. “As taxas de lucro

tendem a cair com as imita¢fes dos concorrentes, levando a uma desaceleragdo das taxas de

%0 BOOZER, Michael; RANIS, Gustav; STEWART, Francés; SURI, Tavneet. Path to success: the relationship
between human development and Economic Growth. New Haven, 2003, Disponivel em:;
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487469>. Acesso em 18 abr. 2015. Traducéo propria.

%1 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 348.

32 TEH, Chang, et al. Ibidem, p. 88.
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crescimento.”®® Esse fendmeno é chamado de destruicdo criativa, pois motiva o
desenvolvimento de novas tecnologias.

Ocorre que tais investimentos em tecnologia, muitas vezes, mostram-se dispendiosos e
nem todos os empresarios despertam-se para a importancia da utilizacao de patentes no universo
competitivo, pois sua exploragdo econdmica deve ser direcionada no sentido de absorver 0s
custos de pesquisa e producdo, bem como propiciar o fomento de novas pesquisas que irdo
superar as anteriores, a fim de manter a posicdo do seu detentor no mercado e, se possivel,
ampliar esse dominio.

Nesse sentido, destaca Ferreira:

A posse de uma patente possibilita remunerar a pesquisa cientifica e o
desenvolvimento tecnoldgico, a0 mesmo tempo em que gera estimulos nos
agentes para que se movam na dire¢do do crescimento econdmico e
possibilitem, assim, a elevacdo dos padrdes de vida, trazendo a prosperidade
para toda uma Nagdo. Sem as patentes, 0 compasso de desenvolvimento
tecnoldgico diminuiria de ritmo.3%

Para o préprio Shumpeter, as inovagdes implicam em: “a) a introdu¢dao de um novo
produto; b) um novo método de producdo; c) a abertura de um novo mercado, dentro ou fora
do pais; d) uma nova fonte de oferta de matéria-prima; e €) novidades na organizacéo industrial,
levando a formag&o de monopoélio ou a fragmentacdo de uma posi¢io monopolista.”3®

As patentes seriam, dessa forma, um importante ativo econdmico e fundamental
elemento de diferenciacdo no universo da concorréncia, para as organizacdes que as exploram,
pois podem propiciar o dominio da exploracdo dessas tecnologias, excluindo outros
concorrentes, de modo a aumentar o valor intangivel da empresa titular.

Tal como as marcas, as patentes podem gerar, inclusive, um elemento moral de
reconhecimento, pois, quando tornadas publicas, seus titulares podem receber o prestigio do
consumidor como aqueles que propiciaram a solucdo tecnol6gica para seus problemas
cotidianos ou suas aspirac¢des de conforto.

Este crescimento econémico e a prépria valorizacdo da tecnologia esbarram num
elemento subjetivo, qual seja, a vontade do empresario, que tem um papel importante na

dinamizacdo da oferta de produtos, pois € ele quem orienta as pesquisas, a fim de descobrir

363 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 27.

%4 FERREIRA, Ademir Antdnio, GUIMARAES, Edilson Rodrigues e CONTADOR, José Celso. Patente como
instrumento competitivo e como fonte de informagdo Tecnoldgica. Revista Gestdo & Producdo. Sao Carlos, v.
16, n. 2, p. 209-221, abr.-jun. 2009, p. 210.

35 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econdmico; uma investigacdo sobre lucros,
capital, crédito, juro e o ciclo econdmico. Sdo Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 75.
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novas maneiras de expandir a producao e reduzir os custos, com a criagdo de novos produtos e
diminuic&o do preco de bens ja conhecidos, que encontram sempre uma demanda adicional.*®

Quanto maior o retorno financeiro que as inovagdes tecnoldgicas possam oferecer aos
seus titulares, maior sera o investimento destinado para esse fim, de forma que este processo de
destruicdo criativa de antigas tecnologias, para a apresentagédo de novas, acaba por criar um
ambiente de intensa concorréncia econdmica entre os seus titulares.

O incremento no investimento relacionado aos produtos de maior rentabilidade se
mostra 0bvio e sera compensado pelos privilégios oferecidos pelas cartas patentes, no sentido
de permitir a excluséo daqueles que indevidamente quiserem explorar tal tecnologia. Sobre a

concentracédo de investimentos, adverte Frota:

Os investidores preferem investir em projetos com maior margem de lucro em
relacdo ao custo do investimento, e a prote¢do garantida pelas patentes criaria
incentivos econdmicos adicionais que permitem que 0s investimentos em
inovacdo tenham retorno econémico maior para essas invencdes. [...] 0s
investimentos com essa cobertura seriam mais atrativos. A patente, ao garantir
o privilégio exclusivo de exploragdo do produto, facilita a obtencéo de lucros
que compensem as incertezas de retorno de P&D.3¢7

H& um aspecto eminentemente financeiro na condugdo desses investimentos, que
acabam por representar um elemento na consolidacdo do poder econdémico das empresas
detentoras, refletindo-se nos critérios de fixacdo de precos dos produtos ofertados, levando em
consideracdo, ndo sé os custos de producdo e desenvolvimento, mas também a oportunidade
decorrente do mercado em oferecer um produto exclusivo.

O desenvolvimento de tecnologias patenteadas implica também em aumento das
relacBes contratuais entre diferentes empresas, pois fomenta a realizacéo de contratos de licenca
para a exploracdo dessas tecnologias aqueles dispostos a pagar pelos custos dos royalties.

No ambito do direito econdémico, Figueiredo conceitua o contrato de transferéncia de
tecnologia como “negociagdo econdmica e comercial que, observados os preceitos legais, visa
a promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econdmico do pais.””3%8

Desse modo, tanto aqueles que investem em pesquisa, quanto aqueles ndo possuem
condicgdes de realizar tal investimento, podem ter acesso a essas informagfes por meio do
mecanismo contratual, que também serd considerado como importante instrumento na

promocéo do desenvolvimento econémico.

366 SCHUMPETER, Joseph. Ibidem, p. 62-63.

37 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Protecdo de patentes de produtos farmacéuticos: o caso brasileiro.
Brasilia: FUNAG/IPRI, 1993. p. 62.

368 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 702.
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Vale ressaltar que para que a exploracdo destes ativos intangiveis, bem como para que
suas transferéncias possam ser garantidas, devera haver uma estrutura juridica e econémica
disposta a oferecer 0s meios necessarios para a exploracao.

Tal estrutura deve ser fornecida pelo Estado, cujas finalidades devem estar voltadas para
a promocao tanto do desenvolvimento econdmico quanto do bem estar social. Isso implica
reconhecer a necessidade de prote¢do tanto aqueles diretamente relacionados com a cria¢do de
novas tecnologias, como também aqueles a quem elas sao destinadas.

Esta funcéo estatal ndo se restringe apenas a promulgacao de leis internas, tais como as
legislacdes que regulamentam a Propriedade Industrial e o Direito Antitruste, mas também a
participacdo em tratados internacionais e organismos de protecdo a todos os bens intangiveis
da propriedade intelectual, de forma a promover uma seguranca nas relacGes contratuais
internas e nas transacdes internacionais.

Esses mecanismos ndo sdo desenvolvidos pelo Estado sem uma finalidade especifica,
qual seja aquela voltada também para a melhoria das condic¢des de vida de todos aqueles a quem
as pesquisas se destinam, pois, mesmo que, indiretamente, resultam em novos materiais,
produtos, processos, sistemas e servigos que, sob o ponto de vista tecnoldgico, apresentam-se
superiores aos seus antecessores.

Nesse sentido, Barbosa cita o exemplo do Japao, que “fez do seu sistema de propriedade
intelectual como instrumento de politica de desenvolvimento,”3®® permitindo que esse pais
viesse a alcancar uma situacdo de paridade com a economia americana, apos o final da segunda
guerra mundial.

Sob o aspecto humanitario, Mortela destaca estudo que “para cada US$ 1.300 alocados
em pesquisa farmacéutica associa-se 0 ganho de um ano na expectativa de vida aos pacientes
que se beneficiam dos novos produtos.”*"

H4, portanto, aspectos econdmicos relevantes na exploracdo das patentes, que podem
gerar beneficios (externalidades positivas) ou maleficios. Dentre os aspectos econdémicos
positivos estdo: a inovacgdo tecnoldgica; a publicizacdo de todo esse conhecimento, quando do
registro ou mesmo do acesso ilimitado apds o dominio publico; e a promocdo do comércio,
nacional e internacional, por meio da realizacdo de contratos. Inobstante o efeito maléfico

relacionado ao aspecto econdmico da exploracdo das patentes esta no fato de que seu titular tem

369 BARBOSA, Denise. A Propriedade Intelectual no século XXI — Estudos de Direito, p. 655.

370 MORTELLA, Ciro. Incentivos e constrangimentos para a produgdo de medicamentos no Brasil. In.: BUSS,
Paulo Marchiori, CARVALHEIRO, José da Rocha; CASAS, Carmen Ohang Romero (orgs.). Medicamentos no
Brasil: inovacdo e acesso. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008, p. 235.
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a possibilidade de dominar tal tecnologia, aumentando seus lucros e dificultando o acesso

daqueles que dela necessitam.

Secéo Il — A relacéo indireta da Propriedade Industrial e da Concorréncia com o

consumidor

Os bens da Propriedade Industrial receberam, historicamente, garantias e protecao
juridica, em virtude da possibilidade de atrair clientela para os seus titulares.

A possibilidade de distinguir os produtos e servigos dos concorrentes auxiliou os
empresarios a obter sucesso na sua atividade econémica, sendo, portanto, factivel que a
protecao dos bens da Propriedade Industrial também enseja em protecdo da concorréncia.

Concorréncia esta que tende a resultar na pratica de precos mais baixos, oferta de
produtos de melhor qualidade e com mais alternativas aos consumidores. De modo que a
politica de defesa da concorréncia gera beneficios diretos ao consumidor e uma maior inclusao
social. Entretanto, esse mesmo raciocinio poderia ser aplicado as marcas e patentes?

Brancher auxilia na resposta a esse questionamento ao analisar os fundamentos para a
existéncia do direito de Propriedade Intelectual, que no aspecto econémico se funda em dois
sentidos. O primeiro na “preservacdo do investimento, por meio dos incentivos a criatividade
da criacdo de novos mercados e do aumento de competi¢ao”, e o segundo na “organizacdo da
ciéncia, da tecnologia e da criatividade, por meio da regulacdo, do aumento da informacao
disponivel e da uniformizagéo da protecdo."

Ainda o mesmo autor destaca que “a seguranga juridica nas transacoes conferida pelo
sistema legal permite o desenvolvimento econdmico em escala gradual, pois claramente torna
os mercados mais eficientes.”3"

Desse modo, havera, sim, uma relacdo econ6émica de marcas e patentes com 0s
consumidores, porém essa relacdo se apresenta de forma indireta e apenas sob o aspecto
econbmico, pois interfere na propria organizacao da atividade empresarial.

Os atos de contrafagdo de marcas e patentes, bem como as dominagdes de mercado
provenientes da exploracdo indevida da concorréncia, tendem a prejudicar o estabelecimento
empresarial, interferido, dessa maneira, no desempenho econdmico. Gama Cerqueira adverte

que “os atos tendentes a prejudicar a reputacao ou o crédito do concorrente ndo podem deixar

371 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 45-46
372 |bidem, p. 49.
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de se refletir sobre o seu estabelecimento, atingindo também, eventualmente, os respectivos
produtos.”*"

Partindo-se da premissa de que a infracdo a ordem econémica bem como a violagéo aos
bens da Propriedade Industrial interferem tanto nos elementos incorpéreos do estabelecimento
do empresério, quanto nos produtos ou servigos que este disponibiliza ao mercado, é possivel
afirmar que tais prejuizos se estendem aqueles a quem tais produtos ou servigos sdo destinados,
ou seja, sua clientela e seus consumidores.

O que se pretende demonstrar nessa se¢do é que enquanto ha um vinculo direto de
ordem econdmica e juridica entre Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia, ao
contrario, quando confrontado com o Direito do Consumidor, o vinculo percebido serd indireto

e apenas de ordem econdmica.

81° Propriedade Industrial e sua relagdo com a clientela e o aviamento

Conforme exposto, as marcas e patentes representam um inegavel instrumento para a
exploracdo da atividade econémica do empresario. Esta relacdo econémica encontra nitida
proximidade com a clientela, em especial a marca, tendo em vista sua fun¢do de “priorizar a
importancia coletiva dada a certos ativos intangiveis”’*, destacando-os dos concorrentes.

A clientela em conjunto com o aviamento compde o estabelecimento empresarial como
atributo incorpdreo, mas ao contrario da Propriedade Industrial, ndo é reconhecida como bem
individualizado, tampouco pode ser considerada como direito pessoal ou alienada a terceiros.

O Aviamento define-se como um “sobrevalor, fruto da agregacdo de elementos

humanos, conceituais ou comportamentais3"

, constitui verdadeira “mais-valia que o
estabelecimento representa em relacdo a soma dos elementos que o componham, isoladamente
tomados”3’®, traduzindo a aptid&o funcional e produtiva da empresa.

Este valor agregado mostra-se como uma vantagem competitiva importante no universo
empresarial, interferindo significativamente nas operacdes contabeis de avaliacdo de ativos
intangiveis, ja que o reconhecimento da tecnologia com um fator de producdo da empresa

identifica “novas fontes de vantagens competitivas, como capacidade de inovar, criar novos

373 CERQUEIRA, Jodo. lbidem, p. 1279.

374 CARVALHO Nuno, ibidem, p. 31.

375 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. Empresa e Atuagdo empresarial. v. 1 Sdo Paulo: Atlas,
2004, p. 185.

376 CORDEIRO, Anténio Menezes. Direito Comercial. 3 ed. Coimbra: Edigdes Almedina, 2012, p. 331.
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produtos e explorar novos mercados; e isto se aplica a todas as empresas, sejam elas inddstrias,
empresas agricolas, comerciais ou prestadoras de servigos.”3’’

Por isso, mesmo ndo tendo existéncia individualizada como 0s bens incorporeos, o
aviamento compde o patrim6nio econdmico da empresa e, desse modo, pode se apresentar de
forma positiva ou negativa.®’® Para essa analise, serd necessario aliar seu conceito ao da
clientela, pois ele ¢ medido por esta ultima: “quanto maior for o nimero de clientes, maior € o
aviamento.”"

Por sua vez, a clientela também se apresenta como atributo da empresa, reconhecida
como “o conjunto, real ou potencial de pessoas dispostas a contratar com 0 estabelecimento
considerado, nele adquirindo bens ou servigos.”38°

Tal como o aviamento, a clientela também € objeto de protecdo juridica, pois encontra
previsdo expressa nas normas de tutela da concorréncia desleal. Ha crime de concorréncia
desleal quando alguém “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou
alheio, clientela de outrem”, tal como tipificado no art. 195, 111, da lei 9.279/96.

Ocorre que em muitos casos o desvio de clientela em proveito proprio ou alheio se da
por meio de violacdo de marcas. Para Schmidt, “a reprodugdo ou imita¢cdo de marca alheia
registrada € um dos meios fraudulentos mais empregados para desviar para si a clientela
amealhada por outro empresario.”38!

Esta violacdo da concorréncia, que leva ao desvio da clientela pela utilizacdo indevida
de sinais distintivos, pode ocorrer sob duas formas: por intermédio da pratica do crime de
contrafacdo; ou de atos de confusao.

A contrafago é crime especifico, tipificado na Lei 9.279/96, nos artigos 189 e 190%2,

de constatacdo evidente quando praticadas as condutas descritas nos tipos penais visando

377 PEREZ, Marcelo Monteiro e FAMA, Rubens. Caracteristicas Estratégicas dos Ativos intangiveis e o
desempenho econdmico da empresa. Revistas e Gestav. .2, n. 2, abril-junho 2006, p. 69-96. Disponivel em
<http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/65.pdf>. Acesso em 14 jul. 2014.

378 Nesse sentido MAMEDE: A diferenca entre o valor da empresa e o valor de seu patriménio liquido seria fruto
da percepcdo de as possibilidades de lucro serem ali melhores ou piores. Aliés, ndo apenas a percepgao positiva
do aviamento, como do aviamento negativo, ou seja, a percepcdo de que a empresa em si vale menos do que seu
patriménio liquido, que ¢ inabil para produzir os recursos positivos que dela se esperam. Ibidem, p 187

39 TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial. Teoria Geral e Direito Societario. v. 1. Sdo Paulo: Atlas,
2008, p. 319.

380 CORDEIRO, Anténio. Direito Comercial, p. 331.

381 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Contrafagdes de marca e concorréncia desleal: distingdes e semelhangas. Revista
da ABPI. n. 128. Janeiro/fevereiro de 2014, p. 44-49, p. 44.

382 Incorre em violagéo do registro de marca quem: a) reproduz, sem autorizagdo do titular, no todo ou em parte,
marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusdo; b) altera marca registrada por outrem ja aposta
em produto colocado no mercado; c) importa, exporta, vende, oferece ou expde a venda, oculta ou tem em estoque
() produto assinalado como marca registrada por outrem, ilicitamente reproduzida ou imitada no todo ou em parte;
ou (1) produto de sua industria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca
legitima de outrem.


http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI157937,101048-A+Concorrencia+Desleal+na+Lei+da+Propriedade+Industrial
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prejudicar a marca registra. Nesse caso, a violagdo pressupde intencdo de desviar a clientela,
caracterizando a préatica de concorréncia desleal.

Por outro lado, os atos de confusdo ndo encontram na legislacédo um rol descritivo como
ocorre nas hipoteses de contrafacdo. Dessa forma, os empresarios poderdo ser violados por
intermédio das mais diversas a¢des perpetradas por seus concorrentes, dentre as quais seguem
como rol exemplificativo a utilizagéo de sinais, recipientes ou embalagens idénticas que possam
interferir no julgamento da clientela, mesmo que tais sinais distintivos nao estejam registrados
junto ao INPI.

Vale destacar que o simples desvio de clientela ndo encontra no Direito Antitruste uma
previsdo especifica como infracdo a ordem econdmica, estando, portanto, restrito apenas ao
universo privado.

Os atos de contrafacdo e de confusdo podem ser considerados entdo como meios para
que uma determinada empresa exerca de forma indevida o dominio de um mercado relevante
de bens ou servigos, ocupando assim posicdo dominante nesse mercado, mas ndo s&o
considerados individualmente como praticas de dominacédo de mercado, restando apenas a sua
vinculacdo a concorréncia desleal, de ordem privada.

E evidente que, no exercicio da atividade empresarial daqueles que se inserem dentro
de um mesmo ambiente de mercado, negociando produtos ou servicos semelhantes ou
fungiveis, havera a pratica de atos de concorréncia, com a nitida intencdo de desvio da clientela
de uns em beneficio de outros. Entretanto, nem sempre o desvio de clientela sera considerado
com um ato de concorréncia desleal ou mesmo de infracdo a ordem econémica.

Se os atos concorrenciais praticados na esfera privada pelos empresarios violarem um
sinal distintivo registrado, a sua repressao sera evidente, presumindo-se a possibilidade de
confusdo da clientela entre o titular da marca registrada e o violador da mesma.

A exploracdo dos bens protegidos pelo Direito da Propriedade Industrial envolve tanto
aspectos juridicos, ligados ao direito de explorar as criages industriais, quanto 0s econdmicos,
voltados para o mercado, assegurados pela possibilidade de excluir terceiros da utilizagdo
indevida ou pela préatica de condutas desleais e ilicitas.

Por outro lado, enquanto se mostra evidente a ligacdo do Direito da Propriedade
Industrial com a clientela, ndo se pode elaborar o mesmo raciocinio com relacdo ao consumidor,
simplesmente pelo fato de que, mesmo aparentemente proximos, consumidor e clientela
possuem natureza juridica e tutelas distintas.

Enquanto a clientela é o objeto de protecdo das relacbes de concorréncia, ligada de

forma indissociavel ao estabelecimento empresarial, como elemento imaterial, composta por
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todos aqueles que negociam com o empresario; o consumidor representa “o personagem que no
mercado de consumo adquire bens ou entdo contrata a prestacao de servigos, como destinatario
final, pressupondo-se que assim agem com vistas ao atendimento de uma necessidade propria
e ndo para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial”.*® Enquanto o consumidor tem
natureza juridica de sujeito de direitos, a clientela possui natureza juridica de objeto de direito.

N&o ha que se comparar ou confundir esses dois conceitos, uma vez que se encontram
em polos opostos de protecdo juridica. Pode-se até afirmar que dentre os clientes de um
empresario encontram-se 0s consumidores, pois a clientela representa o universo de todos
aqueles a quem a atividade econdmica se destina. Entretanto, ela ndo se confunde com estes
ultimos, representando um elemento intangivel que envolve a propria “prote¢do ao nome
empresarial, ao titulo do estabelecimento e a propriedade industrial.”3%*

Juridicamente, o consumidor recebe protecdo mais ampla do que a clientela, justamente
por ser sujeito do direito e ndo objeto. Como objeto de direito, a tutela da clientela ira se
verificar “somente quando ocorrer a pratica de tipo previsto como ilicito penal, definido como
concorréncia desleal.”3%

Assim, destaca-se a existéncia de uma relacdo direta da clientela com a Propriedade
Industrial, pois quando atos de concorréncia desleal forem praticados em detrimento a marcas
ou patentes, inevitavelmente também estardo atingindo a clientela do empresario, imputando-

Ihe prejuizos econdmicos.

82° Propriedade Industrial e consumidor

Conforme mencionado anteriormente, ha uma relacdo intima entre as marcas e patentes
com os consumidores dos empresarios que detém o direito de sua exploracdo. Essa relacao se
mostra principalmente sob o aspecto econdmico, tendo em vista o interesse do consumidor
sobre um determinado simbolo ou uma determinada tecnologia.

Tal interesse tem um aspecto eminentemente econdmico, sob o ponto de vista do
empresario, mas sob a o6tica do consumidor vai além, abordando também aspectos de natureza
psicologica, tendo em vista a satisfagdo subjetiva de consumo e moral, pois leva em

consideracdo as preferéncias individuais.

33 GRINOVER, Ada. lbidem, p. 27.

384 MAMEDE, Gladston. lbidem, p. 251.

35 NEGRAO, Ricardo. Manual de Direito Comercial & de Empresa. Teoria Geral da Empresa e Direito
Societario. 9 ed. v. 1 Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 114.
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Segundo Rachagan, haveria duas dimensfes distintas quanto ao comportamento dos
consumidores, uma seria a dimensdo econémica (economic shoppers) e a dimensao ética
(ethical shoppers). Sob o ponto de vista da primeira dimenséo, estariam aqueles consumidores
extremamente sensitivos aos precos e a qualidades de produtos e servigcos. Ja na segunda
dimensdo se encontram aqueles que preferem sacrificar oS precos menores e as maiores
alternativas de produtos e servicos em nome de uma causa ou de uma preferéncia pessoal. E
possivel entdo que esses consumidores, de fato, venham a adotar uma determinada postura de
consumo em apoio a determinadas causas ao invés de maximizar seus beneficios
econdmicos. >

Sob as duas dimensfes, a violagdo de marcas e patentes, por meio de atos
concorrenciais, implica em reducdo da credibilidade dos produtos, logo, afeta indiretamente os
consumidores.

De outra forma, aqueles que sdo realmente prejudicados por essas violagdes, na
realidade, sdo os empresérios titules dos registros e das patentes, que constroem com seus
consumidores um vinculo econdmico, pois é justamente a diversidade de marcas e tecnologias
gue desperta 0s interesses consumeristas para a aquisicdo de determinados produtos e servicos
em detrimento de outros.

Dentre todos 0s bens da propriedade industrial, sdo as marcas que oportunizam aos
consumidores diferenciar produtos de uma mesma classe de diversos fornecedores,
considerando seus aspectos de distinguibilidade e veracidade, e acabam se tornando, muitas
vezes, um referencial subjetivo de qualidade ou de identificacdo do préprio produto ou
servigo.3®’

Os consumidores que as marcas se fidelizam, reconhecem elementos de qualidade
naqueles produtos que Ihes agradam. Esse referencial é subjetivo e estd despido de qualquer
vinculo contratual com seus titulares.

As marcas constituem-se como elementos referenciais de ordem econdmica para 0

consumidor e, do mesmo modo, para 0 empresario, que lhe detém a titularidade, pois este

388 RACHAGAN, S. Sothi. Competition Policy and Law in the Consumer and Development Interest, UNCTA,
Trade and Development Board: Intergovernmental Group of Experts on Completion Law and Policy, Consumers
International Asia Pacific Office, 2-4 July, 2003. Disponivel em:
<http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/sothi.pdf.>. Acesso em: 15 abr. 2015, p. 11.

387Nesse sentido merecem destaque os exemplos de TORRES, Antonio Carlos Esteves: Raramente, a partir de
certa época no século passado, alguém pediria uma lamina de barbear sem falar em gillette; brahma passou a ser
cerveja e a juventude ainda se traja com répteis e jogadores de polo estampados nas camisas, € ndo h4 dona de casa
que ndo peca ao seu fornecedor Bombril em lugar de palha de aco, ndo importa a marca. Propriedade Intelectual —
Propriedade industrial. A importancia para os paises em desenvolvimento. José Ventura [et. al.] Propriedade
Intelectual: Plataforma para o desenvolvimento. IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e
Técnicos — Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 6.
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podera ter seus lucros aumentados, quanto maior for o processo de afinidade desenvolvido com
seus consumidores, 388

Os desenhos industriais seguem o raciocinio analogico ao das marcas que, por se
apresentarem como formas plasticas ornamentais aplicadas a um produto, proporcionam
resultado visual novo e original, além de refletirem um anseio subjetivo dos consumidores.

Os consumidores ao buscarem por diferentes produtos cujas qualidades apresentam-se
semelhantes, acabam por eleger como método de escolha aquele que melhor agrada a seu
padrdo visual. Veja-se o exemplo dos automdveis, cuja escolha dos consumidores ndo é
representada simplesmente por aspectos técnicos, mas também pelo aspecto estético.

E justamente esse aspecto que se apresenta como um elemento diferenciador para os
consumidores, ou seja, o desenho industrial representa um importante papel na diferenciacao
de produtos quanto a satisfacdo estética que proporciona aos seus consumidores.

Em pesquisa descritiva sobre o comportamento de consumidores de automoveis,
publicada no XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Producéo, de 09 a 11 de outubro de
20073, as pesquisadoras apresentaram questionarios a diversos adquirentes de veiculos novos
e solicitaram que 0os mesmos atribuissem notas sobre o que lhes motivou a realizar aquela
compra. A pesquisa considerou como cinco a nota méaxima, representando a concordancia
absoluta com o item questionado.

Ao avaliar o item inovacdo e modelo do automdvel, os consumidores atribuiram-lhe
conceito 3,88, 0 que comprova a importancia do aspecto estético na aquisi¢do dos veiculos,
pelos consumidores.3®

No caso das patentes e dos modelos de utilidade, o vinculo com os consumidores esta
no fato de que estes dois bens da propriedade industrial representam inovacges tecnoldgicas, as

quais se destinam a melhorar os conhecimentos técnicos ja obtidos, favorecendo os

38 Nesse sentido destaca KASZNAR, Istvan: “Os gestores profissionais estdo descobrindo que, apos intensas
campanhas promocionais, o reconhecimento de uma propriedade intelectual pela populacdo e por numerosos
clientes traz consigo o fendmeno da demanda repetida, que eleva as vendas e, com isto, os lucros das empresas e
negdcios.” in A Avaliagdo Econdmico-financeira da Propriedade Intelectual. Os doze métodos mais consagrados.
GORINI, Attilio José Ventura [et. al.] op.cit. p. 77-78.

389 GROHMANN, Marcia Zampieri; SCHAEDLER, Andréia Regina. O comportamento do consumidor de
automoveis: fatores importantes para a deciséo de compra. Disponivel em
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr610456_9111.pdf>. Acesso em 15 ago. 2014.

3% Vale destacar que nessa pesquisa a nota mais elevada foi 4,6 relacionada a Estabilidade e dirigibilidade e
resisténcia e durabilidade. Também foram avaliados 0s seguintes itens: Prego; Marca; Poténcia; Economia de
Combustivel; Cor; Recepgdo dos vendedores; Poder; Seguranca; Dispositivo de Seguranca; Conforto; Espaco
interno; porta- malas; ambiente e reputacdo; qualidade de oficina; preco de oficina; valorizagdo no mercado;
seguro; imposto; crédito; manutengdo; portas; robustez; e S.A.C.
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consumidores com produtos e processos de producgdo tecnicamente melhores do que aqueles
que estdo a disposi¢do no mercado.

A protecéo conferida as patentes promove ndo somente 0 acesso aos consumidores de
inovacOes tecnoldgicas, como o proprio desenvolvimento econémico que pode se originar do
mesmo.

Tal fato se comprova com as recentes discussdes no &mbito da OMPI, em que o Brasil
e outros paises em desenvolvimento tiveram papel importante na formacdo desta nova
concepcao econémica dos bens patenteados.

Destaca-se em 2004 a proposta de uma agenda para o desenvolvimento na OMPI de
iniciativa do Brasil e Argentina, tendo como resultado a Declara¢do de Genebra sobre o futuro

da OMPI, da qual se destaca uma preocupacao especifica com o consumidor:

A OMPI deve atentar para os interesses substantivos de grupos da sociedade
civil, tais como a protegédo aos direitos do consumidor e direitos humanos.
Deve ser dada prioridade aos interesses, ha muito negligenciados, dos pobres,
doentes, deficientes visuais e outros.3®!

Destaca-se que a recomendacédo brasileira e argentina demandou o raciocinio de que a OMPI
ndo poderia se limitar a promover simplesmente a protecdo da propriedade industrial, mas também
considerar o interesse do consumidor e humanitério de forma geral.

E relevante esclarecer que ter como meta a protecdo ao consumidor ndo significa
necessariamente que sua tutela juridica se estabelece de forma direta, na legislacdo da Propriedade
Industrial, ao contrario, nesse caso, o consumidor encontra uma relacao juridica indireta, de ordem
econdmica e social, dentro de um contexto de protecdo a concorréncia desleal.3%

Segundo a 6tica da Lei 9.279/96, sdo diretamente tutelados os interesses daqueles que possuem
legitimidade ativa para demandar judicialmente seus direitos, quais sejam os empresarios titulares de
cartas patentes e certificados de registro.

A reparacdo aos consumidores pelos prejuizos advindos do comércio de produtos contrafeitos
ndo provém da Lei da Propriedade Industrial, mas sim das normas previstas nos artigos 12 a 25 do
Codigo de Defesa do Consumidor. Devendo ser ressalvado que estas medidas protetivas estdo
relacionadas com o seu prejuizo particular e ndo com o prejuizo empresarial e social advindo da
concorréncia desleal.

O prejuizo social encontra-se regulamentado por politicas de coibigdo as praticas concorrenciais

ilicitas e desleais. A propria lei 8.078/90, em seu artigo 4°, instituiu a politica nacional de relacdes de

391 MENESCAL, Andrea. Ibidem, p. 484.

392 DOMINGUES, Douglas Gabriel destaca que: “Embora o conceito de concorréncia desleal seja varidvel entre
os doutrinadores, 0s mesmos séo acordes em que todos os atos de concorréncia desleal tém um fim comum: atrair
ou desviar, de modo direto ou indireto, a clientela de um ou mais concorrentes. In Comentarios da Lei da
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 609.
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consumo, incluindo em seu inciso VI o principio a coibicao e repressdo de todos os abusos praticados
no mercado de consumo, deixando claro o repudio a utilizagdo indevida de inventos e criaces
industriais das marcas que possam causar prejuizos aos consumidores.

Nesse sentido, destaca-se a observacdo de José Carlos Tinoco Soares:

A politica visa entdo impedir, tolher e/ou proibir e também reprimir, sustar,
castigar e punir todos os abusos praticados no consumo e estes em boa maioria
séo atos de concorréncia desleal e muitas vezes desenfreada praticados pelo
uso indevido de sinais distintivos através das figuras da reproducéo e da
imitacdo de marcas que se encontram no mercado consumidor (...).3%®

Evidencia-se, por fim, a auséncia de uma relagéo juridica direta do consumidor com o direito da
Propriedade Industrial naquilo que diz respeito a qualidade dos produtos e servigos, ou mesmo de uma
tecnologia que esta a sua disposicao.

Nesses casos, 0s consumidores que se fidelizam a uma determinada marca, por exemplo, ndo
teriam legitimidade ativa contra o seu titular, caso este viesse a reduzir a qualidade de seus produtos ou
Servigos.

Do mesmo modo, os consumidores de uma determinada tecnologia patenteada ndo poderiam
ingressar com agGes contra os titulares de patentes pelo fato das invencfes ndo atenderam a contento as
expectativas de consumo.

O raciocinio contrario seria inclusive prejudicial ao proprio mercado e a organizacdo do
Judiciario, que seria inundado com uma série de acdes que poderiam ser propostas inclusive com a
intengdo subjetiva dos consumidores em tentar prejudicar o desenvolvimento econdmico de algumas
empresas.

Calixto Saloméo Filho, ao analisar a relacdo indireta do consumidor, assim se manifestou:

Agiu bem, portanto o legislador brasileiro ao limitar a possibilidade de
propositura de a¢des individuais ou coletivas as infragcdes a ordem econdmica,
ou seja, apenas as hipoteses elencadas no art. 36, caput e 8§3°, da Lei
Concorrencial (controle dos comportamentos) (v. arts. 47 e 117 da Lei
12.529/2011). No caso do controle das estruturas a via judicial continua
aberta, mas apenas para o natural e constitucionalmente obrigatorio controle
judicial dos atos administrativos (decisdo do CADE).3%

Dessa forma, pode-se dizer que € inegavel a importancia da preservacdo de um sistema juridico
especifico que auxilie na diferenciacdo de produtos e servicos, oferecendo aos consumidores diversas
opcdes para satisfacdo de seus interesses. Entretanto, mesmo que esta relagdo econémica seja ululante,
ndo ha que se falar em uma relagdo juridica direta entre esses dois institutos. Ao contrario, 0s
consumidores devem ser vistos como sujeitos de uma relagdo juridica complementar, cujos interesses

s&o maiores sob 0 ponto de vista econdmico e social.

%9 SOARES, José. Ibidem, p. 632.
3% SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 106.
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CAPITULO 11 - AS IMPLICACOES DA EXPLORACAO DE PATENTES E MARCAS
NO DIREITO DA CONCORRENCIA

A Propriedade Industrial surgiu historicamente como um direito de carater exclusivo em
favor daqueles que exploram bens incorpdreos com a intencéo de se beneficiar economicamente
de tecnologias e instrumentos de diferenciagéo entre seus concorrentes, seja no sentido de
diferenciar os produtos oferecidos pelos comerciantes (marcas), ou na exploragéo exclusiva de
determinadas tecnologias (patentes).3®®

A exploragdo desses direitos em carater exclusivo permite, ndo s6 o crescimento
econdmico daqueles que Ihes detém a titularidade, mas também fomenta a sua disseminacéao
para terceiros, seja por meio da transferéncia contratual, ou mesmo em virtude de sua conversao
em bens de dominio puablico.3%

Trata-se, assim, de bens temporéarios e transmissiveis, que sob o aspecto mercadoldgico
“refletem o meio de corrigir as falhas de mercado geradas pelas propriedades especificas da
informacao (...), favorecendo assim a inovacdo e a promocao de seu Uso por um numero maior
de pessoas”3¥, reduzindo custos de transac&o e investimentos.

Ademais, com o desenvolvimento econdmico fomentado, a partir de sua consolidacéo,
intensificaram-se 0s processos concorrenciais, sendo inegavel a existéncia de um mercado
envolvendo a Propriedade Industrial.

No caso das marcas, esse mercado é facilmente detectado, pois elas tém como funcéao a
identificacdo de determinados produtos e servigos, e 0 Seu sucesso pode ter como medida
justamente o desempenho de vendas e associagdes a esses produtos ou servicos.

Quanto as patentes, Barbosa destaca que o seu valor esta na “capacidade primaria de
adquirir um mercado para 0 usuario da patente, de manter-se no mercado em face de uma

competi¢do aguerrida ou evitar com que se perca o mercado.”3%

3% Bruno Falcone destaca a predominancia da Propriedade Industrial sobre o Direito da Concorréncia no inicio do
século XIX: (...) o direito da concorréncia pouco fazia no sentido de alterar o limitar a prevaléncia dos direitos de
propriedade industrial, permitindo-se inclusive a imposicao, por parte do titular da patente, de compra de produto
ndo patenteado como condicdo para a venda do produto protegido, prética conhecida naquele ordenamento como
tryngarrangements. Permitia-se, portanto, a pratica de uma conduta que atualmente seria considerada duplamente
ilicita do ponto de vista do direito antitruste: a chamada ‘venda casada’ e a evidente extrapola¢dao do escopo de
direito de propriedade industrial protegido. Ibidem, 2013, p. 40.

3% Que no caso das patentes ocorre apos o término do prazo de sua exploracdo e nas marcas com a auséncia da
renovacdo dos registros.

397 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 41.

3% BARBOSA, Denis Borges. Valor politico e social da patente de invencdo. Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>. Acesso em 20 abr. 2015.
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H&, desse modo, uma relagio ao mesmo tempo de aparente conflito e
complementariedade entre a tutela da Propriedade Industrial, que assume natureza privada,
cujas normas permitem a exclusdo de concorrentes e o Direito da Concorréncia, de natureza
publica, cujos objetivos visam a protecdo do mercado.

Né&o se pode afirmar que a simples conferéncia de um direito de exploragdo exclusivo,
sobre determinados bens da Propriedade Industrial, possa vir a gerar uma situa¢do de dominio
econdémico. Do mesmo modo, nem sempre a exploracdo individual de uma tecnologia
representa o simples exercicio do direito de seu titular, que, muitas vezes, pode adotar
comportamentos a fim de eliminar a concorréncia de forma abusiva.

O que se pretende discutir a seguir é a exploragdo dos direitos inerentes das marcas e
das patentes e as suas implicacdes no universo da concorréncia, sem se ater a um tipo especifico
de marca ou patente. Da mesma forma, a questdo do abuso de direito sera tratada de forma
ampla e apenas como instrumento para a consecuc¢éo de fins anticompetitivos, pois muitas de
suas outras especificidades estdo incluidas dentro do estudo da doutrina civilista, cuja matéria
ndo é objeto em debate.

Pretende-se buscar assim, por meio da analise de alguns casos pontuais e do estudo das
relagdes contratuais, as bases para entender melhor as relagfes conflituosas e complementares
que se estabelecem entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia.

N&o obstante a esse conflito aparente, o Estado tem a obrigacdo de definir critérios e
buscar a harmonizacdo entre estes dois subsistemas juridicos, de forma a ndo permitir a
prevaléncia de um sobre o outro, pois ambos buscam o bem-estar social e o desenvolvimento
econdmico.

Assim, para melhor compreender as relagdes que envolvem a exploracéo da Propriedade
Industrial, em especial as marcas e patentes, em contrapartida ao Direito da Concorréncia, sera
necessario fazer uma analise empirica dos aspectos de sua exploragdo econdmica, contratual e

das implicagdes no mercado.
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Secédo | — Conflitos e convivéncia entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da

concorréncia

No plano tedrico, tanto o Direito da Concorréncia quanto a Propriedade Industrial séo
subsistemas juridicos com objetivos de aspectos aparentemente convergentes, pois em ambos
esta presente o interesse de intensificar o bem-estar social.

O ponto de conflito entre estes subsistemas juridicos estd nos meios pelos quais buscam
atingir esse bem-estar social: se por um lado o Direito da Concorréncia “visa maximizar a
eficiéncia econdmica abolindo os entraves existentes no mercado™3%, a Propriedade Industrial,
por seu turno, utiliza-se da possibilidade de excluséo de terceiros ndo autorizados e da limitacéo
da concorréncia para garantir o retorno financeiro aos investimentos empresariais em tecnologia
e marketing.

Em ambos os casos o desenvolvimento do bem-estar social se destacard, pois com a
preservacdo do mercado, objetivada pelo Direito da Concorréncia, os consumidores poderao ter
acesso a diversos produtos e servicos ofertados a precos e condicdes justas. Da mesma forma
ocorre com a Propriedade Industrial, pois a preservacdo de investimentos é um verdadeiro
estimulo para a realizacdo de novos investimentos que possam melhorar a qualidade de vida e
otimizar os processos produtivos. Nas palavras de Lemley: “Quando as Leis da Propriedade
Industrial sdo fortes, as leis do Direito Antitruste também seréo fortes, e vice-versa.”*%

Mesmo que o direito de excluir concorrentes possa parecer aparentemente um
contrassenso as normas do Direito da Concorréncia, em longo prazo os beneficios sociais sdo

maiores que os prejuizos imediatos de uma pequena restri¢do sobre bens especificos.*%
81° Monopolio de exploragdo da Propriedade Industrial
Fato equivocado que contribuiu com a ideia de que a exploracdo da Propriedade

Industrial fosse vista como um contrassenso a preservagdo da concorréncia € a sua associacao

a ideia de monopolio, pois, sob o ponto de vista do Direito Antitruste, os monopolios estdo

39 MONTEIRO, Luis. lbidem, p. 40.

400 | EMLEY, Mark A. A new balance between IP and Antitrust. (April 1, 2007). Southwestern Journal of
Law and Trade in the Americas, v. 13, 2007; Sanford Law and Economics Olin Working Paper n. 340.
Disponivel em SSRN: http://ssrn.com/asbtract=980045. Acesso em 15 abr. 2015. p. 2 (traducado propria).

401 Nesse sentido destaca MONTEIRO, Luis: “O bem-estar social em longo prazo depende da eficiéncia dindmica
do marcado assim como a sua tendéncia para a eficiéncia alocativa. A eficiéncia dindmica toma em consideracéo
a invencdo e a comercializacdo de novos processos e produtos vocacionados para 0 aumento do bem-estar social,
tanto na perspectiva da melhoria da qualidade dos produtos, como também na Optica da promogdo do crescimento
através de uma maior eficiéncia produtiva. Op. cit., p. 41.
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relacionados a uma situagdo de mercado em que prevalece o interesse de apenas um agente em
detrimento de outros. Trata-se, portanto de “situagdo especifica de concorréncia imperfeita, em
gue um agente econémico detém o mercado de produto ou servico, impondo sua vontade e
estabelecendo o prego aos que comercializam.”%

Os titulares de patentes e registros, em tese, exerceriam, assim, uma posi¢do dominante
no mercado com relagdo aos bens de que s&o titulares.®® Por outro lado, destaca-se que essa
posicao se consolida por intermédio de garantias juridicas e ndo propriamente de uma reserva
econdmica e exclusiva do mercado, pois nem sempre o exercicio de um dominio juridico resulta
necessariamente no dominio econdémico.

O “monopdlio” juridico conferido aos bens da Propriedade Industrial garante ao seu
titular a exploracdo econémica, ndo de um mercado, mas sim sobre uma determinada inovacéo
ou simbolos distintivos. Ndo ha qualquer violacdo aparente da concorréncia pela simples
exploracdo desses bens, a ndo ser que essa exploracdo se mostre abusiva.

Analisando esses aspectos, Lilla destaca que:

A exclusividade conferida pela propriedade intelectual, também denominada
de “monopdlio legal” por restringir o acesso aos bens intelectuais a terceiros,
podera resultar em custos sociais que em determinadas situagdes poderdo
sobrepor-se as eficiéncias decorrentes da inovacdo, uma vez que o titular
desses direitos tera condi¢des de cobrar pregos supracompetitivos ou recusar
transacionar esses bens com seus concorrentes.*%

No universo da Propriedade Industrial, as principais criticas a esse poder econdmico
voltaram-se principalmente para as patentes, pois estas, frequentemente, foram associadas a
uma estrutura monopolista de conhecimento tecnoldgico, o que poderia levar, por
consequéncia, a uma reducao na rivalidade entre agentes no mercado.

O privilégio conferido ao titular da patente lhe oferece uma “vantagem consideravel
sobre seus concorrentes, sendo o Unico a poder desempenhar a atividade de explorar o
invento™%, Ine sendo outorgado, inclusive, o direito de excluir aqueles que dela indevidamente
se utilizarem, ou mesmo de impor restricdes contratuais para a disseminacdo desse

conhecimento.

402 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 98.

403 |mportante destacar o conceito de posicdo dominante extraido da jurisprudéncia da Unido Europeia apresentado
por MONTEIRO, Luis: “uma empresa em posi¢do dominante € aquela que dispde de um poder econémico que lhe
da a possibilidade de obstar a manutencdo de uma concorréncia efectiva no mercado em causa, conferindo-lhe a
possibilidade de optar por comportamentos independentes numa medida apreciavel face aos seus concorrentes,
aos seus clientes e, finalmente, aos consumidores”. Ibidem, p. 65.

404 LILLA, Paulo. Ibidem, p. 39.

405 BARBOSA, Denis. Tratado da propriedade Intelectual. p. 933.
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Por outro lado, ressalta-se novamente que o direito de exclusividade, sobre a exploragdo
dos bens da Propriedade Industrial, conferido pelo Estado, pode ser caracterizado como
“monopdlio” apenas no sentido juridico, ou seja, o de explorar o invento e impedir a exploragao
indevida de terceiros, entretanto esse “monopélio juridico” ndo pode ser confundido com o
monopdlio econémico, que representa a dominagdo de um mercado relevante e a retirada do
direito de escolha por parte dos consumidores.

Nesse sentido, Pimentel e Barral destacam a diferenca entre estas duas posicdes (juridica
e econdmica), na exploracdo da Propriedade Intelectual, cujo raciocinio também se aplica a

Propriedade Industrial:

A protecdo juridica tende a garantir ao seu titular a recuperagdo de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnoldgico, que podem
ser publicos ou privados, diretos ou indiretos. Garante também uma posicao
econbmica privilegiada e licita nos mercados regionais ou nacional, para uma
empresa em concorréncia com outra, ao permitir a exclusividade de processo
industrial, de comercializacdo de um produto ou servico, de seu signo
distintivo, de obra literaria, artistica ou cientifica.*%

Para Lilla, o entendimento de que as patentes eram capazes por si s6 de conferir uma
posicdo de dominio de mercado aos seus titulares prevaleceu até a primeira metade do século
XX, devido a existéncia de diversos casos de “patente misuse nos quais a questéo era verificar
se o titular de uma patente estendia de forma indevida o monopélio conferido pela patente a
produtos nao patenteados, oferecidos como condicdo para a aquisicdo do produto
patenteado.”*%’

N&o ha, portanto, em se falar em monopo6lio no sentido econémico, em virtude da
simples aquisicdo do direito de exploracdo exclusiva dos bens da Propriedade Industrial, até
mesmo porque tal prerrogativa insere-se num contexto juridico, de bens ndo escassos e passiveis

de substituicdo em sua grande maioria.

82° O Retorno aos investimentos empresariais no desenvolvimento de patentes

N&o se pode negar que existe uma justificativa de carater econémico, para a manutencao
dos privilégios temporarios de exploracdo de patentes associada ao direito do inventor de
explorar economicamente seu invento como um prémio por seus investimentos, também como

incentivo estatal na exploragdo e criacdo de novas tecnologias.

406 PIMENTEL, Luiz Otavio; BARRAL, Welber. Direito de Propriedade Intelectual e desenvolvimento.
Floriandpolis: Fundagdo Boiteux, 2006, p. 11-12.
407 LILLA, Paulo. Ibidem, p. 69.
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Lemley ensina, inclusive, que numa economia de mercado privado, os individuos néo
vao investir suficientemente na invengdo ou criagdo, a menos que o retorno esperado exceda o
custo de sua criacdo - ou Seja, a menos que possam esperar um lucro razoavel a partir do seu
esforgo. 08

Desse modo, as vantagens juridicas que o titular da patente possui sobre outras empresas
concorrentes sdo justificadas sob o argumento de que sdo necessérias para assegurar O
investimento realizado pelos inventores, bem como de toda a estrutura que se organizou no
sentido de buscar as melhorias tecnolégicas e de producéo.

Ainda sob esse fundamento, depreende-se que também a coletividade ira se beneficiar
da protecdo juridica da Propriedade Industrial, pois esta serd vista como instrumento a servico
do bem-estar social, conferindo vantagens, ndo somente ao empresario que lhe detém a
titularidade, mas também a toda a coletividade, seja pelo constante incentivo a novas
tecnologias ou pela disponibilidade do conhecimento gerado por meio da publicidade dos
dep0sitos.

Existem, desse modo, segundo Ascarelli, duas visfes distintas no universo das patentes
guanto as finalidades de sua concessdo: uma, identificando-as como estimulo ao trabalho
individual, pelo que o inventor teria acesso a tutela juridica como meio para continuar
produzindo, e outra, pela qual haveria interesse publico no estimulo ao progresso tecnoldgico e
cientifico.4%

Consolidam-se, dessa maneira, duas bases distintas, relacionadas entre si, quanto a
protecdo dos bens da Propriedade Industrial. A primeira, cujos interesses publicos predominam,
ligada a existéncia de estimulos individuais a inovacgdo, voltada para o desenvolvimento
econdmico e social, e outra individual, eminentemente privatista, que permite ao seu titular a
exclusdo de terceiros que queiram se apropriar indevidamente desses bens.

A tensdo com o Direito da Concorréncia se traduz na dicotomia entre o incentivo estatal
a exclusividade temporéaria reconhecida aos bens da Propriedade Industrial e as garantias,
também estatais, organizadas para a coibicdo da dominacdo de mercados, bem como na
manutencdo das liberdades de iniciativa e concorréncia, cujas bases constitucionais elevam-nas

a condicdo de garantias fundamentais.

408 Tradugdo propria do original de LEMLEY, Mark. In a private market economy, individuals will not invest
sufficiently in invention or creation unless the expected return from doing so exceeds the cost of doing so - that is,
unless they can reasonably expect to make a profit from the endeavor. A new balance between IP and Antitrust
(April 1, 2007). Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, p. 3.

409 cf. ASCARELLLI, Tullio. Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. 3 ed. Barcelona: Bosch,
1970, p. 276.
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Os conflitos entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia se estabelecem,
em virtude da dificuldade em harmonizar a exploracdo dos bens incorpéreos protegidos pela
primeira, e a finalidade precipua das leis antitruste, que visam proteger a concorréncia e 0
processo competitivo, impedindo certos tipos de condutas que interrompam o mercado livre.#1°

Tal fato esta relacionado com a possibilidade da Propriedade Industrial ser utilizada
como ‘“fachada para encobrir cartéis, ou restringir a concorréncia entre tecnologias que
apresentem produtos que se substituem ou quando surgem como meio de exclusdo de novas
tecnologias do mercado.”*!?

Nesse sentido, aventa-se a hipotese de que a exploracdo dos bens da Propriedade
Industrial poderia gerar uma relacdo de poder ao seu titular, especialmente pela possibilidade
de controle do mercado dos bens que oferta, seja em relacdo a um concorrente especifico, ou a
todos inseridos no mesmo universo econémico. A exclusividade juridica que lhe foi outorgada
pelo Estado poderia ser utilizada indevidamente como instrumento para restringir o acesso de
terceiros aos bens, objeto dessa protecdo, permitindo-lhe cobrar pre¢cos muito acima dos custos
marginais, ou mesmo impor limites contratuais indevidos.

Vale lembrar que a cobranca de precos muito acima dos custos marginais, ou custo de
producdo, no caso especifico dos bens da Propriedade Industrial, ndo pode ser considerada, por
si, uma violagdo da concorréncia, pois 0s consumidores, em muitos casos, aceitam de forma
voluntaria pagar valores muito superiores por uma tecnologia mais avangada em detrimento de
outras similares, ou por um determinado produto representado por uma determinada marca que
Ihes confere um status social, se comparado com outros produtos despidos de marcas
registradas ou cuja utilizagio ndo Ihe satisfaz o interesse subjetivo.*'?

E relevante citar que independente da discuss&o sobre a cobranga de precos abusivos ou
mesmo da forma que venha a ser caracterizado, o ilicito concorrencial, quando tem por premissa
0 abuso de exploracdo da Propriedade Industrial, é capaz de gerar consequéncias negativas,
tanto aos empresarios que pretendem participar do mercado, quanto aos consumidores em geral.

Tal fato ocorre, principalmente quando da analise dos custos sociais, decorrentes da
exclusividade da exploracdo de determinadas invencbes, e mesmo da forma como sdo

exploradas por seus titulares.

410 ¢f. LEMLEY, Mark. Antitrust law protects competition and the competitive process by preventing certain types
of conduct that threaten a free market. p. 5.

41 MONTEIRO, Luis. lbidem, p. 33.

412 Nesse sentido, destaca TOLENTINO, Claudia: “Sabemos que as emogdes que relacionam pessoas a marcas
ndo estdo somente ligadas a experiéncias reais com o desempenho dos produtos ou dos servigos cujo sinal visa
distinguir. Boa parte dos motivos que explicam a construgdo de uma marca forte ndo é palpavel. As pessoas amam
as marcas mais do que gostam dos produtos por ela assinalados. Ibidem, p. 45.
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Para garantir o bem-estar social, tanto na esfera privada, quanto na esfera publica, o
Estado oferece diferentes formas de regulamentacdo, que ndo se mostram incompativeis,
mesmo que sua aplicacdo possa se voltar para aspectos distintos. No caso da Propriedade
Industrial, a intervengdo estatal ocorre na esfera privada, “pois o dano decorrente de uma
atividade ilicita atinge o detentor da inovacdo ou o seu concorrente. No segundo caso
(antitruste), o interesse tutelado é de natureza publica, pois a atividade ilicita ou a alta
concentracio pode gerar efeitos no mercado.”*'3

Vale ressaltar que, mesmo com essas atuacdes diversas, a exploracdo dos bens da
Propriedade Industrial pode, “eventualmente, configurar um elemento muito importante para o
julgamento de atos de concentracdo e condutas entendidas como infragbes a ordem
econdmica,”** uma vez que o ato infracional ndo esta na Propriedade Industrial em si, mas na
forma como seu titular se comporta perante 0s seus concorrentes.

Para Rosenberg, a tensdo que envolve a protecdo conferida aos Direitos da Propriedade
Industrial “decorre do mau emprego — do ponto de vista do direito antitruste — do termo
monopolio no contexto da aplicacdo da legislacdo de protecédo da propriedade intelectual, e dos
mal-entendidos decorrentes da utilizagdo inapropriada.”**®

Ainda, deve-se entender que a tutela conferida a Propriedade Industrial também é um
instrumento de criacdo ¢ manutengdo da concorréncia. Para Carvalho, “em vez de gerar
monopolios, a propriedade industrial propicia aos comerciantes e aos industriais a possibilidade
de competir. Portanto, em ultima analise, a propriedade industrial e o direito da concorréncia
sdo duas faces da mesma moeda.”*18

Essa comparacdo somente é possivel pelo fato de que, sob a perspectiva econdmica, a
existéncia de diferentes tecnologias e de um sistema que permita aos seus titulares explora-las,
em retribuicdo ao processo criativo, significa um estimulo a prépria concorréncia, tal como
ressalta Salomao Filho: “ja vai longe o tempo em que se acreditava que marcas e patentes

conferiam verdadeiro monopélio no sentido econdmico.”*’

413 BRANCHER, Paulo. lbidem, p. 73.

414 CAPUCIO, Camilla e MELO, Renato Dolabella. Remédios concorrenciais e propriedade intelectual. in
OLIVEIRA, Amanda Flavio de; RUIZ, Ricardo Machado (coord.) Remédios antitruste. Sdo Paulo, Singular:
2011, p. 211.

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

416 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 57.

47 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 438.
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Veja-se que em nenhum momento a limitacdo de comercializag&o ou exploracdo de uma
determinada tecnologia impede os concorrentes de constituirem outras de mesma classe, com
técnicas diferentes.

Desse modo, deve-se reconhecer que o direito de exploracdo exclusiva sobre os bens da
Propriedade Industrial ndo pode ser considerado como um monopolio econdmico propriamente
dito, até mesmo porque foge as defini¢des clssicas, no sentido de haver apenas um Unico agente
responsavel pelo fornecimento de um produto especifico.

E fato que inexiste monop6lio econdmico, pois o sistema de protecdo conferido pela
Propriedade Industrial permite a existéncia de concorréncia entre diferentes processos
tecnoldgicos. N&o se trata de uma relacéo de protecdo de um bem classificado como um objeto
estatico da producdo em si, mas de uma relacdo dinamica, que propicia o desenvolvimento da
prépria concorréncia entre diferentes agentes.

A existéncia de um direito a exploracdo exclusiva de uma tecnologia, de um sinal
distintivo, é na verdade um meio de tutelar a concorréncia, pois incrementa a disputa entre 0s
empresarios, no sentido de buscar sempre melhores produtos, o que indiretamente gera
beneficios sociais, justamente na concepcao de métodos e produtos cada vez mais eficientes. E
inegavel concluir que, tanto as legislacGes de defesa da Propriedade Industrial, quanto as do
Direito da Concorréncia encontram elementos de convivéncia e compatibilidade, na promogéo
da eficiéncia econdmica e social, promovendo a integracdo de interesses empresariais,
consumeristas e pablicos.**

Esse, inclusive, é outro elemento de conexdo entre a Propriedade Industrial e a
concorréncia, pois a garantia juridica da preservacdo da lealdade concorrencial permite o
crescimento econémico, cuja expansao, em regra, também promove o desenvolvimento social,
e a busca pela eficiéncia implica, quase sempre, em melhorias tecnolégicas.

Haver4, portanto, instrumentos de bases constitucionais para garantir, tanto a exploracdo
dos bens da Propriedade Industrial, quanto a preservacéo da concorréncia, justificando inclusive

eventual intervencdo publica para regulamentar essa exploracao, ou até mesmo impedi-la, desde

418 Nesse sentido Barbara Rosenberg mantém a mesma conclusdo: Se por um lado, a exclusividade na exploragéo
dos direitos de propriedade intelectual pode mitigar a concorréncia estatica e criar ineficiéncias alocativas que
resultam em custos sociais, por outro lado essa exclusividade tem efeitos positivos, em termos de eficiéncia
dindmica, na medida em que estimula a concorréncia pela inovacdo. Diante disso, pode-se afirmar, portanto, que
os direitos da propriedade intelectual e o direito concorrencial perseguem a promocdo do bem-estar social, ainda
gue por meios diversos. Patentes de Medicamentos e Comércio Internacional: os parametros do Trips e do
Direito Concorrencial para a outorga de licengas compulsorias, p. 174-175.
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que fundamentada na protecdo social, seja em beneficio da liberdade de iniciativa ou da
protecdo ao consumidor.*t?
Nesse sentido, referindo-se ao interesse social e ao desenvolvimento tecnoldgico,

Ferreira Filho comenta:

Esta referéncia é inovacgdo do texto em estudo. Quer dizer que o legislador, na
estipulacdo do privilégio temporéario, devera levar em conta o interesse da
sociedade brasileira e do desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.
Isso ndo significa que o legislador possa em determinados casos abolir o
privilégio, que sé pode ser perdido se o inventor tiver a sua invencdo
expropriada conforme se apontou acima. Todavia, 0 prazo, quer dizer, 0
elemento temporal do privilégio pode ser estendido ou reduzido, levando-se
em conta o interesse social ou o desenvolvimento tecnolégico e econémico do
Pais.420

Destaca-se que é nitida a conexdo de interesses juridicos tutelados que envolvem a
préatica de ilicitos concorrenciais e de violagcbes da Propriedade Industrial, cujos preceitos
sancionadores calibram-se com as normas constitucionais de protecdo da propriedade e da
ordem econdmica.

O que gera a desarmonia nesse sistema é a pratica abusiva de direitos que, no caso das
relagdes concorrenciais € da Propriedade Industrial, pode ser entendida como sendo “a conduta
perpetrada por um determinado agente detentor de um direito subjetivo ou outras prerrogativas
garantidas no ordenamento juridico, que dele se utiliza além das fronteiras e objetivos para 0s
quais foi institucionalizado pelo corpo social.” 42!

Assim, somente é possivel falar em conflito entre a tutela conferida aos bens da
Propriedade Industrial e relagdes que se estabelecem de protecdo da concorréncia, quando for
constatada a pratica de atos abusivos em detrimento das relacBes harménicas entre o0s

empresarios.

419 Quanto essa intervencio na ordem econdmica, destaca Eros Roberto Grau: “A introdugio, no nivel
constitucional, de disposi¢des especificas, atinentes a conformagdo da ordem econdmica (mundo do ser), nao
consubstancia, em rigor, uma ruptura dela. Antes, pelo contrario, expressa — como venho afirmando — o designio
de se aprimorar, tendo-se em vista a sua defesa. A ordem econdmica (mundo do dever-ser) capitalista, ainda que
se qualifique como intervencionista, estd comprometida com a finalidade de preservacdo do capitalismo. Dai a
feicdo social, que Ihe é atribuida, a qual, longe de desnudar-se como mera concessdo a um modismo, assume,
nitidamente, contetdo ideoldgico. Ibidem, p. 72-73.

420 FERREIRA FILHO, Manoel Gongalves. Comentarios a Constituigdo Brasileira de 1988. 2 ed. v.1. Séo
Paulo: Saraiva, 1997, p. 51.

421 BRAGA, Samantha Bancroft Viana. Noces sobre o abuso de direitos de Propriedade Intelectual e a doutrina
do patente misuse. Revista da ABPI. N. 129, Mar/Abr. 2014. Rio de Janeiro: Associacdo Brasileira da Propriedade
Intelectual. 2014, p 3-20, p. 4.
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Secédo Il — Contratos de licenciamento de patentes e uso de marcas: liberdade e recusa de

contratar

Conforme salientado anteriormente, o conflito que se instala entre a Propriedade
Industrial e a relacbes que se estabelecem no universo concorrencial ndo é proveniente da
simples consecucdo de direitos sobre determinadas tecnologias e simbolos, mas da utilizagdo
abusiva que seus titulares podem impor aos seus concorrentes.

Dentre os mais diversos atos abusivos que podem ser perpetrados visando a dominacéo
de mercado, aqueles relacionados as relacBes contratuais geram sempre discussdes e
divergéncias por se tratar de um assunto que envolve duas garantias constitucionais distintas,
quais sejam: a liberdade de iniciativa, que se desdobra na liberdade de contratar ou ndo com
terceiros; e a liberdade de concorréncia, que fundamenta a regulamentacdo do mercado,
protegendo “a livre concorréncia contra a tendéncia agambarcadora da concentragdo
capitalista.”4?2

No ambito principioldogico “a analise da livre iniciativa encontra necessaria
complementacio na ponderacio do principio da livre concorréncia*?®, demonstrando que tais
principios ndo podem ser verificados de forma independente ou absoluta, especialmente no que
diz respeito as relagdes econdmicas.

Dessa forma, tal entendimento permite a concluséao de que a liberdade de contratar pode
ser suprimida quando houver conflito com a liberdade de concorréncia. Nesse caso, sera
indispensavel uma ponderacdo entre esses principios, pois a colisdo dos mesmos implica na
necessidade verificar qual é o mais adequado ao caso concreto.

E importante deixar claro que isso ndo significa que havera sempre a predominancia da
liberdade de contratar em relacdo a liberdade de concorréncia, ou vice-versa, pois constatada
colisdo entre principios, ndo existe necessariamente a anulacdo de um sobre o outro, mas a
aplicacdo daquele que se adequar de forma mais harmonica ao caso concreto, tal como adverte
Alexy:

As colisBes entre principios devem ser solucionadas de forma completamente
diversa. Se dois principios colidem — que ocorre, por exemplo, quando algo é
proibido de acordo com um principio e, de acordo com outro, permitido -, um
dos principios tera que ceder. Isso ndo significa, contudo, nem que o principio
cedente deva ser declarado invalido, nem que nele devera ser introduzida uma
clausula de excecdo. Na verdade, o que ocorre é que um dos principios tem
precedéncia em face do outro sob determinadas condi¢Bes. Sob outras
condigdes a questdo da precedéncia pode ser resolvida de forma oposta. 1sso

422 SILVA, José. Ibidem, p. 727.
423 GRAU, Eros. Ibidem, p. 198.
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é 0 que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos 0s principios
tém pesos diferentes e que os principios com o maior peso tém precedéncia.
Conflitos entre regras ocorrem na dimensdo da validade, enquanto as colisfes
entre principios — visto que s6 principios validos podem colidir — ocorrem,
para além dessa dimens&o, na dimenséo do peso.*?*

Ressalta-se que as relagdes contratuais séo intensamente afetadas por esta situacéo de
conflito entre a liberdade de contratar e a preservacdo do mercado, seja na sustentacdo aos
procedimentos contratuais entre empresarios, seja na fundamentacéo da acéo publica, como é
o0 caso da Defesa da Concorréncia.

Seria possivel, desse modo, interferir na liberdade de contratar ou ndo em nome da
preservacdo do mercado? A liberdade individual pode ser tolhida para permitir a utilizacdo de
uma tecnologia eminentemente privada? Seria licita a interferéncia do Estado em relacfes
contratuais privadas?

As respostas para esses questionamentos ndo se mostram simplistas ou meramente
filoséficas, pois no caso especifico dos contratos que envolvem os bens da Propriedade
Industrial suas consequéncias ndo podem ser mensuradas de forma imediata, ou seja, no exato
momento da contratagdo, ou em um curto periodo de prazo posterior. Essas contratacdes
apresentam propositos e consequéncias que ndo se restringem apenas as condi¢bes do negdcio
juridico propriamente dito, tendo em vista que a transacdo se prolonga no tempo, gerando
inclusive outras relacdes com terceiros, relagdes sociais e econdmicas, consequentes do negocio
juridico original.

E esse 0 entendimento de SPEIDEL, cuja doutrina indica que os contratos que envolvem
os bens da Propriedade Intelectual, incluindo no caso os bens da Propriedade Industrial,

apresentam trés aspectos com implicac@es no Direito da Concorréncia:

1) a transacéo se prolonga no tempo, 2) elementos da troca ndo podem ser
mensurados ou especificados precisamente [por ocasido da celebracdo do
contrato], e 3) a interdependéncia das partes com relacdo a troca transcende,
em alguns momentos, uma Unica transacéo, passando a um conjunto de inter-
relagGes sociais.*®

Essas caracteristicas também sdo objeto de estudo do Direito Portugués, que apresenta
distingdes entre os mais diferentes contratos da propriedade intelectual, dentre os quais se
destaca uma classificacdo propria aos bens da Propriedade Industrial, os quais estariam

inseridos dentro de um contexto de contratos definidos pela natureza do efeito essencial que

424 ALEXY, Robert. Ibidem, p. 93-94.

425 SPEIDEL, Richard E. Article 2 and Relational Sales Contracts. Loyola of Los Angeles Law Review, 26, April
1993: 789-810, p 792. Disponivel em: <http://digitalcommons.Imu.edu/llr/vol26/iss3/19>. Acesso em 10 de marco
de 2015 (traducéo prdpria).
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produzem, tais como os contratos de: “criagdo (produgdo ou encomenda), transmissao (cessao
ou disposicao), oneragio e licenga (ou autorizagio).”*?

Esta classificacdo lusitana inclui os contratos que tém por objeto os bens da Propriedade
Industrial como instrumentos, cujos efeitos sdo colhidos com o tempo, ndo sé para 0s
contratantes, mas também a todos a quem o objeto é destinado.

O doutrinador portugués, Carlos Ferreira de Almeida, exemplifica este efeito dos
contratos particulares nas relacbes que envolvem interesses sociais, destacando a
impossibilidade imposta, pelo Cédigo da Propriedade Industrial portugués, (artigos 262, | e 304
— P,n. 1 e 2) da marca e do logotipo ndo poderem “ser transmitidos se tal for susceptivel de
induzir o publico em erro.”*?’

No caso do Direito brasileiro, a preocupacéo legislativa com o efeito social dos contratos
também é visivel. Os contratos que envolvem a Propriedade Industrial, nos quais o Cédigo Civil
tem aplicacédo subsidiaria, deverdo obrigatoriamente atender a sua funcdo social como limite &
autonomia privada, o que justifica a possibilidade de intervencdo estatal com o objetivo de
evitar o desequilibrio das prestacdes assumidas pelas partes.*?®

Outro aspecto relevante que permite uma interferéncia nas relacBes contratuais € a
funcdo econdmica que o0s contratos representam para 0 empresario, pois a celebracdo desses
instrumentos é vital para o desenvolvimento financeiro da atividade econémica que explora.
Isso implica reconhecer que as relagcdes contratuais que envolvem 0s bens da Propriedade
Industrial transcendem o mero acordo de vontades entre empresarios, apresentando
externalidades sociais, financeiras e mercadoldgicas.

Sob a ética econémica do contrato, associada a sua funcéo social, percebe-se que os
contratantes sdo necessariamente induzidos a internalizar essas externalidades no seu negocio
juridico, negativas ou positivas. Portanto é possivel afirmar que, nas relacGes contratuais de
natureza empresarial, os efeitos dos negdcios juridicos, perpetrados pelas partes, refletem
socialmente, de forma positiva, seja na simples promogdo econémica das partes, ou ainda, de
forma abusiva, na restricdo do mercado aos concorrentes.

Nesse sentido, declara Azevedo:

426 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Contratos da Propriedade Intelectual. Uma sintese. In ALMEIDA, Carlos
Ferreira de, GONCALVES, Luis Couto, TRABUCO, Claudia (org.). Contratos de Direito de Autor e de Direito
Industrial. Coimbra: Almedina, 2011, p. 10.

427 1bidem, p. 14.

428 Nesse sentido, destaca-se a redagdo do paragrafo Unico artigo 2035 do Codigo Civil brasileiro, pelo que se
destaca: “Nenhuma conveng@o prevalecera se contrariar preceitos de ordem publica, tais como os estabelecidos
por este Codigo para assegurar a fung@o social da propriedade e dos contratos.”
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Em sintese, os propdésitos e consequéncias de um arranjo contratual (por
exemplo, prejudicial ou ndo ao sistema econdmico) nao podem ser avaliados
apenas a partir das condi¢cdes conjunturais do negdcio. Uma vez que a
transacdo se prolonga no tempo e a interdependéncia entre as partes ultrapassa
uma Unica transacdo, os termos do contrato devem ser avaliados em uma
perspectiva historica, que possa identificar o0 modo como esta instituicao (o
contrato ou a firma) surgiu e evoluiu.*?®

Ainda, quando as relac6es contratuais tém por objeto os bens da Propriedade Industrial,
outras questdes sdo acrescidas na analise da dicotomia entre a liberdade e a obrigacdo de
contratar frente as relagdes concorrenciais, pois esses bens possuem caracteristicas especificas
que permeiam aspectos morais e econdmicos, diferentemente de outros bens, tais como aqueles
de natureza corporea.

Conforme ja debatido anteriormente, uma das facetas da protecdo econémica conferida
aos bens da Propriedade Industrial tem como finalidade a promocgao do retorno ao seu titular
dos investimentos realizados em seu desenvolvimento. Para alcancar o esperado retorno
financeiro, um dos instrumentos utilizados pelos empresarios sdo as diferentes modalidades de
contratos de cessao ou licencas.

Ocorre que nem sempre o retorno financeiro ocorre da forma esperada, pois no caso dos
bens da Propriedade Industrial, “o contetdo e o valor da informagdo passivel de ser
transacionada no mercado somente serdo conhecidos ap0s sua criacao, e nunca ex ante, o que
aumenta significativamente os riscos das atividades de pesquisa e desenvolvimento.”**

Sendo assim a relacéo dos bens da Propriedade Industrial com o mercado se mostra mais
intima, sob o ponto de vista das relagdes contratuais que a envolvem, especialmente pelo fato
de que seus titulares tendem a utilizar esses instrumentos como forma de maximizacao de seus
lucros.

Surgem entdo diversas distor¢cdes contratuais no mercado de bens da Propriedade
Industrial, muitas vezes anticompetitivas e, portanto, passiveis de controle e analise estatal,
dentre as quais se destacam a venda casada, a negociacao reciproca e a recusa de contratar.

De todas essas distorcGes, merece atencdo especial a recusa de contratar, uma das
principais formas da préatica de atos anticompetitivos destacada neste trabalho. Nao se pode
falar em liberdade de contratar em um ambiente viciado por praticas prejudiciais ao mercado,

logo, “justifica-se que, em determinadas situacdes, o principio da livre concorréncia obriga a

4% AZEVEDO, Paulo Furquim de. A Nova Economia Institucional e a Defesa da Concorréncia:

reintroduzindo a histéria. Disponivel em:
<http://www.ie.ufrj.br/oldroot/publicacoes/serie_seminarios_de_pesquisa/texto_14 11.pdf>. Acesso em 10 abr.
2015, p. 5.

40 LILLA, Paulo. Ibidem, p. 70.
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contratacdo compulsoria, como quando h& necessidade, por exemplo, de se garantir 0 acesso de
outros agentes em um mercado potencialmente competitivo.”3!

O estudo destas relacbes contratuais se mostra importante para entender como a
utilizacdo dos bens da Propriedade Industrial pode se mostrar abusiva e anticompetitiva por
parte daqueles que lhes detém a titularidade, pelo que se mostra necessario analisar seus
aspectos econémicos, diferenciando-os dos demais contratos de transferéncia de tecnologia,

bem como o aspecto polémico ligado a recusa unilateral de contratar.

81° Os contratos que tém por objeto patentes e marcas no universo da concorréncia

A exploracdo dos bens da Propriedade Industrial pode ser realizada de forma individual
e com exclusividade por seus titulares, bem como por meio da transferéncia onerosa ou gratuita
a terceiros, para que estes assim explorem esses bens. Esta transferéncia de titularidade é
considerada um negdcio juridico e como tal depende da instrumentalizacdo de diferentes tipos
de contratos em Direito admitidos.

Dessa forma, € licito que os titulares de marcas e patentes queiram realizar negocios
juridicos com terceiros, seja para a producdo desses bens incorporeos (contratos de cria¢do), ou
no sentido de permitir-lhes a exploracéo desses bens, por meio de cessao de titularidade ou de
autorizacdes para o uso. Essas contratacdes estdo inseridas dentro de um género especifico de
relacBes contratuais denominadas de transferéncia de tecnologia.

Os contratos de transferéncia de tecnologia, de forma genérica, englobam tanto os bens
da Propriedade Industrial quanto outras formas de tecnologia ndo patenteadas ou registradas,
tais como o know-how e 0s programas de computador, estes ultimos protegidos por direito
autoral especifico.

Tal afirmativa implica reconhecer que o0s contratos que envolvem os bens da
Propriedade Industrial estdo incluidos dentro do contexto genérico dos contratos de
transferéncia de tecnologia, mas nem todo contrato de transferéncia de tecnologia é um contrato
que tem por objeto a criagdo, cessdo ou autorizagao de patentes ou marcas. “Portanto, no &mbito
dos contratos de transferéncia de tecnologia contempla-se propriamente a transmissao limitada

mediante licencas de direito e determinadas prestacdes de servigos.”*3

431 SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Direito da Concorréncia e Obrigacdo de Contratar. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009, p. 2.
432 ASSAFIM, Marcelo. A transferéncia de tecnologia no Brasil, p. 46.
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Vale lembrar que as patentes também sdo consideradas uma forma especial de
tecnologia, que recebe protecdo legislativa especifica, porém diversas outras tecnologias
também sdo passiveis de comercializacdo, mas ndo podem ser consideradas como objetos
patentedveis, tais como os programas de computador anteriormente mencionados.

Para Ascensao, tal confusdo de terminologias ocorre, pois, em muitos casos, “o termo
‘licenga’ ¢ nuclear no seio do Direito Intelectual”*3, sendo utilizado tanto para os Direitos de
Autor, os Direitos Conexos e a Propriedade Industrial.

Sobre o conceito dos contratos, inseridos dentro do contexto de transferéncia de

tecnologia, destaca-se a definigdo de Di Blasi:

Os contratos de transferéncia de tecnologia séo acordos verbais ou expressos
tém por objeto o desenvolvimento de inovagdes tecnoldgicas, a exploragdo
temporéria dos direitos da propriedade industrial ou outros bens juridicos
imateriais de natureza tecnoldgica, bem como o0 ensinamento de
conhecimentos técnicos para terceiros. Em virtude do conceito abrangente da
palavra tecnologia, entendida como conjunto de conhecimentos técnicos que
se aplicam a um determinado ramo de atividade industrial/comercial, os
contratos de transferéncia de tecnologia poderiam incluir as parcerias
tecnologicas ou de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico (“Acordo de
P&D”), a licenca ou mesmo a cessdo de direitos de propriedade industrial, a
comunicacao de informacdes técnicas comercial/industrial a terceiros por
qualquer meio de comunicagdo [...], a transmisséo de assisténcia técnica, 0s
servicos decorrentes da venda ou arrendamento de maquinas para instalagdo
ou operagdo das mesmas, a parceria ou o compartilnamento tecnolégico, ou
mesmo os contratos de transferéncia de material biol6gico.***

A contratacdo envolvendo os bens objeto da Propriedade Industrial apresenta diferentes
regulamentacdes*®, aplicadas, inclusive, ha diversas outras modalidades de contratos de

transferéncia de tecnologia.

4383 ASCENSAO, José de Oliveira. A licenga no Direito Intelectual. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de,
GONCALVES, Luis Couto, TRABUCO, Cléaudia (org.). Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial.
Coimbra: Almedina, 2011, p. 93.

434 DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e
transferéncia de tecnologia. 3% ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 360.

435 Segundo Dénis Borges Barbosa, os contratos de transferéncia de bens da Propriedade Industrial e de
transferéncia de tecnologia possuem as seguintes regulamentacfes: A legislacdo de Propriedade Intelectual
relevante, e as normas de direito comum, especialmente o Codigo Civil, que a complementa; O corpo da legislagdo
tributéria, especialmente a do Imposto sobre a Renda, cuja complexidade e mutabilidade merecem estudo proprio;
A legislacdo relativa ao Direito do Concorréncia, especialmente a que da competéncia ao CADE para analisar
contratos que possam afetar a concorréncia; A lei 4.131/62, no que regula aspectos da remissibilidade das
importancias relativas aos contratos de tecnologia; Os arts. 62, 140 e 211, do Cédigo da Propriedade Industrial,
Lei 9.279/96, que submetem & averbacao ou registro no INPI tais contratos assim como o Ato Normativo no. 135,
de 15/4/97, que dispde sobre o respectivo procedimento; Os eventuais efeitos internos do tratado OMC/TRIPs; e
Outros dispositivos relevantes de legislagao esparsa, por exemplo, o Cédigo do Consumidor. Tipos de Contratos
de Propriedade Industrial e de  transferéncia  de  tecnologia. Disponivel em
<http://www.denisbarbosa.addr.com/130.doc>. Acesso em 15 abr. 2015, p. 1.
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Contudo, néo se pode confundir contrato genérico de transferéncia de tecnologia com
contratos especiais regulamentados pela Propriedade Industrial, pois eles divergem
essencialmente pelo objeto negociado. Somente é possivel considerar um contrato de
Propriedade Industrial aquele que tem por objeto um de seus bens, seja para sua producao,
licenca ou autorizacdo de uso. Ao contrario, todos os demais contratos que tiverem por objeto
bens imateriais que estejam enquadrados dentro de um contexto tecnoldgico serdo considerados
como contratos de transferéncia de tecnologia.

Lembrando que para Assafim “o termo tecnologia é empregado no trafego economico-
industrial como uma espécie de ‘guarda-chuva’, onde se abriga tudo o que esté relacionado com
os ativos intangiveis vinculados ao processo produtivo da empresa.”*%

Outra diferenca significativa, e que se destaca exclusivamente nos contratos que tém por
objeto os bens da Propriedade Industrial, em relacdo as demais tecnologias, estd na
obrigatoriedade do registro como elemento essencial para que os efeitos da transmissdo de
direitos se tornem efetivos. Os direitos de transmissdo sobre marcas e patentes somente
produzirdo efeitos contra terceiros quando averbados e anotados junto ao INPI, a partir da data
de sua publicacéo (tal como determinam os artigos 60 e 62 da Lei 9.279/96).

Domingues destaca que a exigéncia de registro para o caso de transferéncia de patentes

também encontra fundamento no Cadigo Civil:

O artigo 288 do Codigo Civil dispde que a transmissdo de crédito por
instrumento particular somente é valida contra terceiros se o instrumento
revestir-se das formalidades do art. 654, §1° do mesmo Cédigo. Por tal razéo,
a cessdo de patente efetuada por instrumento particular deve ser transcrita no
registro puablico de titulos e documentos, pois referida transcricdo é
indispensavel para que a cessdo produza efeitos contra terceiros seja oponivel
erga omnes.**’

Dentro desse contexto, ha que se destacar ainda um instrumento especifico quanto ao
licenciamento de patentes, que difere a contratacdo destas com relagcdo a outras tecnologias,
qual seja a modalidade de oferta publica, que consiste na divulgacao realizada pelo INPI do

desejo do titular em licencia-la.

436 Este mesmo autor sustenta a existéncia de dois conceitos de tecnologia: um amplo e outro restrito: “Em uma
concepcdo ampla, pode-se definir a tecnologia como o conjunto de conhecimentos cientificos cuja adequada
utilizacdo pode ser fonte de utilidade ou beneficios para a Humanidade. De maneira mais restrita, pode-se
conceituar a tecnologia como um conjunto de conhecimentos e informagdes proprio de uma obra, que pode ser
utilizado de forma sistematica para o desenho, desenvolvimento e fabricacdo de produtos ou a prestacdo de
servicos. ASSAFIN, J. M. L. op. cit. p. 13/14.

47 DOMINGUES, Domingues. Ibidem, p. 197.
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Trata-se de hipotese prevista nos artigos 64 a 67, da Lei 9.279/96, em que o titular da
patente utiliza-se do INPI como um meio de captacdo de interessados na realizacdo desta
modalidade contratual especifica, constituindo um instrumento inclusive de divulgacdo do bem
patenteado, bem como um meio de diminui¢do dos custos com anuidade, pois a mesma sera
reduzida & metade, no periodo compreendido entre o oferecimento e a concessao da licenca ao
primeiro interessado.

N&o obstante todas estas diferencas entre os contratos gerais de transferéncia de
tecnologia e os contratos especificos sobre os bens da Propriedade Industrial, € importante
lembrar que todos esses contratos tém por funcdo assegurar a livre circulacdo de ativos
intangiveis, permitindo o desenvolvimento empresarial, bem como a promocao social e 0
desenvolvimento econémico do mercado. Assim, como todos 0s demais contratos regidos pelo
ordenamento juridico brasileiro, devem respeitar uma funcédo social e econémica, ndo podendo
ser utilizados como instrumento para enriquecimento sem causa, subordinados aos principios
da boa-fé objetiva, da equidade e da razoabilidade.

Desse modo, torna-se importante destacar algumas de suas caracteristicas, ainda que de
modo sucinto, pois o objetivo do presente trabalho ndo é o estudo individualizado desses

contratos, mas sim as suas implicagdes no universo da concorréncia.

A) Contrato de Licenca de Patente

De acordo com Pouillet, as patentes constituem-se uma forma de propriedade que
podem ser exploradas diretamente por seus proprios titulares, ou entdo podem ser
disponibilizadas por estes para o uso de terceiros, seja de forma onerosa ou gratuita, no todo ou
em parte. 43

O licenciamento da patente sera considerado total, quando o licenciado puder explorar
livremente a invengdo ou modelo de utilidade tal como se fosse o seu titular, podendo inclusive
ser investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, sem o prejuizo dos direitos do

titular“®. Na exploracdo parcial, o licenciador libera apenas uma parte da patente, reservando

438Traducdo propria do original: Un brevet peut étre cédé - Le brevet constitue une propriété au profit du titulare
propriété mobiliere dont il peut disposer de la méme fagon que de ses autres biens et sous les mémes conditions
de capacité. Il peut le céder soit a titre onéreux, soit a titre gratuit; il peut le céder soit en totalité, soit en partie.
POUILLET, Eugenet. Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefagon. 4 ed. Paris:
Marchal et Billard, 1899, p. 224.

439 Tal como prevé o paragrafo Gnico do artigo 61 da Lei 9.279/96, que facultou as partes no contrato estipularem
a existéncia ou nao de poderes ao licenciado para atuar em defesa do privilégio que ird explorar ou entdo reservar
apenas ao licenciador o direito de acdo contra terceiros que indevidamente possam se utilizar da patente.
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para si alguns aspectos da invencao ou modelos de utilidade que ndo podem ser explorados pelo
terceiro.

Marques lembra que “as licencas de patentes constituem as formas juridicas mais
utilizadas para proceder a transferéncia de tecnologia a que vai, normalmente, associada, a
comunicacgéo de se saber-fazer (know-how) secreto ndo divulgado na descri¢do dos pedidos de
patente.”44

Tais licengas ndo precisam englobar todos os aspectos da invencdo. A liberdade de
transferéncia parcial de patentes esta prevista expressamente na Lei 9.279/96, em seu artigo 58,
sendo “possivel que sobre a patente sejam outorgados direitos, poderes ou faculdades em favor
de terceiros que Ihes habilitem para a exploracdo da invencao patenteada, sem que se produza
a mudanca ou transmissdo da titularidade da patente.”*4!

De uma forma geral, as licengas de patentes resultam de contratos de celebragéo livre
entre os interessados, permitindo que os licenciados explorem o todo ou parte, por tempo
determinado, a invencao, objeto de protecdo da patente.*?

Para valer contra terceiros, 0s contratos devem ser averbados no INPI, seguindo de
posterior publica¢do nesse mesmo 0rgdo, entretanto, também ostenta validade juridica (limitada
aos signatarios) o instrumento assinado, apenas entre as partes, tal como determina o §2° do
artigo 62, da Lei 9.279/96.

As principais clausulas que se destacam nessa modalidade contratual estdo relacionadas:
as partes; ao objeto, que necessariamente devera ser uma invencao ja patenteada, ou com pedido
de deposito ja realizado; ao pagamento; a confidencialidade; ao prazo de vigéncia; e a existéncia
ou ndo de exclusividade; bem como as demais clausulas genéricas sobre as obriga¢des diversas
entre as partes, as hipdteses de rescisdo, o foro de eleicdo ou convencdo de arbitragem e
eventuais anexos.

No tocante as partes, hd uma inovacdo trazida com o artigo 61, da Lei 9.279/96, que
permitiu a celebracdo de contratos de licenca de patentes também aqueles que ja realizaram o

depodsito do pedido de patente, mesmo antes da publicagio e do exame.**® Claro que nessa

40 MARQUES, J. P. Remédio. Contrato de Licenca de Patente. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, GONCALVES,
Luis Couto, TRABUCO, Cléaudia (org.). Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial. Coimbra:
Almedina, 2011, p. 396.

441 ASSAFIM, Marcelo. A transferéncia de tecnologia no Brasil, p. 157.

42 Segundo ASCENSAO, José: “A licenca restringe o poder de exclusdo do titular do direito sobre o em
intelectual”. Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, p. 97.

443 DOMINGUES, Douglas destaca que “a nova orientagio é correta e acertada porque se a exploragio do objeto
do pedido de privilégio pode ser iniciada logo ap6s o pedido depositado, ndo faz sentido condicionar a licenca a
publicacdo e ao exame. Ibidem, p. 202.
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hipotese, o licenciado acaba por assumir o risco de que a invengdo, ou 0 modelo de utilidade,
tenha seu pedido rejeitado, o que implicaria na rescisdo contratual.

Quanto ao pagamento, raramente sdo vistos contratos de licenca de patentes a titulo
gratuito***, de forma que o contrato ira obrigar o licenciado ao pagamento de uma
contraprestacdo ao uso da tecnologia patenteada, denominada royalty.**Tal pagamento pode
ocorrer por meio de sujeicdo de quantias fixas, de quantias variaveis, ou mesmo de forma mista,
sendo uma parte fixa e outra variavel.

Os valores dos royalties sdo definidos livremente entre as partes, destacando que a
legislacdo tributaria impde um limite maximo para deducdo fiscal de 5% da receita bruta, do
produto fabricado ou vendido**®, podendo ser acrescidos de juros de mora, entretanto, em regra,
0 montante a ser pago depende das relacGes de exclusividade que eventualmente estejam
anotadas no contrato, do grau de desenvolvimento tecnologico que a patente encerra; da
qualidade da prépria tecnologia, objeto do contrato; da territorialidade; da rentabilidade
esperada pelo licenciado; e do préprio mercado.

A gquestdo de fixacdo de valores de royalties ndo se mostra pacifica, especialmente no
caso de remessas de valores para empresas estrangeiras, uma vez que esbarram no critério
tributario, podendo inclusive o INPI reduzir administrativamente tais valores. Exemplo
interessante sobre tal hipdtese ocorreu no julgamento da apelagdo interposta no processo,
2006.51.01.504157-8, a cargo da 2 Turma Especializada do TRF, da 2% regido. Nos autos, a
empresa KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. recorreu da decisdo que Ihe indeferiu
pedido de mandado de seguranca interposto em desfavor do INPI, pelo fato dessa autarquia ter
reduzido o percentual de royalties, para a remessa de 20% para 5%, sobre o preco liquido de
venda dos discos laser produzidos no Brasil, pela Novodisc Brasil Fonogréfica Ltda.

44 Licencas a titulo gratuito sdo mais comuns quando tém por objeto programas de computador, em alguns casos
sequer a licenga é registrada no INPI. Nesse sentido destaca BRANCHER, Paulo: “Ha por outro lado, o surgimento
de um movimento na area de tecnologia da informacdo (principalmente software e servigos associados) que
procura incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, apenas e tdo somente através da contribuicdo de
comunidades desenvolvedoras de sistemas, que ndo sdo remuneradas em contraprestacdo a criagdo ou melhoria do
ativo intelectual. Ha varios exemplos frutos dessa filosofia, como o sistema operacional Linux e o dicionario virtual
Wikipedia. N&o ha, para essas comunidades, o sentido de propriedade privada do ativo intelectual, comercializavel
por meio de licenca. Ibidem, p. 44.

45 Vale lembrar que royalty é um termo genérico que, segundo o artigo 22 da Lei 4506/69, podem ser entendidos
como “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruicdo ou exploracdo de direitos, tais como: a)
direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos
minerais; ¢) uso ou exploracdo de invenc8es, processos e fdrmulas de fabricacdo e de marcas de industria e
comércio; d) exploracao de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

446 Conforme Lei 4.131/1962, em seu artigo 12: Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de "royalties" pela
exploragdo de patentes de invencdo, ou uso da marcas de indistria e de comércio e por assisténcia técnica,
cientifica, administrativa ou semelhante, poderdo ser deduzidas, nas declaracfes de renda, para o efeito do art. 37
do Decreto n° 47.373 de 07/12/1959, até o limite maximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto
fabricado ou vendido.


https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/96e9faa2b2ab3751032569fa0051ecb0?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/96e9faa2b2ab3751032569fa0051ecb0?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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A 22 Turma Especializada do TRF, da 22 regido, negou provimento ao recurso e entendeu

ao final que:

5. E razoavel e proporcional o percentual de 5% fixado para remessa de
royalties por ser este o coeficiente percentual maximo permitido para deducéo
fiscal, conforme o art. 12 da lei n. 4.131/62, e valor maximo mais frequente,
além de ser adotado como referéncia para os contratos de licenca e
transferéncia de tecnologia.**’

N&o obstante a essa decisdo, vale destacar que o percentual de 5% da receita bruta do
produto fabricado ou vendido € apenas um referencial fiscal e administrativo. Entretanto, entre
as partes, seré perfeitamente licito, por intermédio de instrumentos individuais ndo averbados,
que os valores de royalties sejam fixados em percentuais maiores, tendo como consequéncia a
impossibilidade dos licenciados em fazer as deducdes tributarias. Por outro lado, essas hipoteses
também poderdo configurar atos abusivos por parte dos licenciadores, cujo estudo mais
aprofundado ocorrera na sessao posterior deste trabalho.

Outra clausula que se destaca em contratos de licenca de patentes esta relacionada a
confidencialidade das informacdes relativas aos aspectos ndo divulgados, na descri¢cdo do
pedido de patente. Em regra, essa clausula é anotada como clausula penal e tem por objetivo
proteger informacdes estratégicas, das partes envolvidas na transferéncia de direitos, tais como
eventuais segredos industriais, ou planos comerciais. Apresenta duas funcdes distintas: a de
compelir o cumprimento do avencado e de fixar indenizagdo para eventual inadimplemento.
Como ¢é muito complexa a apuracdo efetiva dos respectivos prejuizos e da propria violacdo da
confidencialidade, torna-se recomendavel a previsao expressa de multa contratual para 0s casos
de sua infringéncia.

A principal dificuldade que envolve tais clausulas é a potencialidade danosa de eventual
violacdo do dever de sigilo, seja diretamente pelo licenciado, ou por um de seus empregados.
Por isso, os licenciados devem concordar em assinar acordos de confidencialidade com seus
funcionarios e quaisquer pessoas a quem as informacgdes estejam acessiveis, tornando-se
responsaveis pelo mau uso que terceiros possam fazer das informacdes confidenciais.

A clausula de exclusividade é outra clausula que se destaca nos contratos de licenca de
patentes, pois, em geral, o licenciado contrata o direito de utilizar-se da patente e de suas
tecnologias, com a garantia de que outro licenciado néo ira receber o mesmo beneficio, dentro

da mesma area de influéncia econémica.

47 Disponivel em http://www10.trf2.jus.br/consultas.
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Marques oferece uma classificagdo para as diferentes formas, que a exclusividade pode
ser contratada. Segundo esse jurista lusitano a exclusividade pode apresentar-se, como: simples

ou relativa; e reforcada ou qualificada; ou absoluta ou Unica:

Se o contrato incluir uma clausula de exclusividade simples ou relativa, isso
significa que o licenciante se abstém de autorizar outros terceiros, para além
do licenciado, a exercer algumas ou a totalidade das faculdades juridicas
contidas no licere do direito de patente. Se a exclusividade é reforcada,
qualificada ou absoluta tal significa que as partes acordam que o proprio
licitante se abstém de explorar diretamente o direito objeto da licenca. 44

Segundo Assafim, a existéncia de contratos de licenga de patentes, com exclusividade e
sem exclusividade, acabou, inclusive, por gerar no Direito Alemdo a concepcdo de que a

modalidade exclusiva poderia ser considerada um direito real ou quase real:

Segundo os defensores desta concepgdo, o direito que emana da licenca
exclusiva nasce de um contrato pertencente a categoria dos contratos de
disposicao, isto ¢, daqueles que servem para transmitir o dominio e outros
direitos reais, porque no caso de licenga exclusiva, o titular da patente
(licenciante) segrega ou separa algumas das faculdades que integram o
conjunto daquelas que forma o contetido do direito de patente e as transmite
ao licenciado, mediante um ato de transmissdo “constitutiva” e ‘“ndo-
translativa.”*4°

Né&o obstante tal entendimento, parece adequado a compreensédo de que as licengas com
clausula de exclusividade classificam-se apenas dentro do direito obrigacional. As licengas tém
natureza contratual e ndo podem ser confundidas com a cessdo, mesmo aquelas de carater
absoluto, pois as consequéncias da ma utilizacdo, ou até mesmo da ndo utilizacdo da patente
pelo licenciado, constitui verdadeiro inadimplemento, ndo podendo ser confundido com o
descumprimento de obrigagao do direito real.**

De uma forma geral, as partes estdo livres para decidir sobre a inclusdo ou nao das
clausulas contratuais, porém, quando a contratacdo envolve uma pessoa juridica de direito
publico, em especial, instituicdes para o desenvolvimento de tecnologia, para que o contrato
seja formado, é necessaria uma justificativa de dispensa de oferta publica, pois além dos

448 MARQUES, J. lbidem, p. 400.

449 ASSAFIM, Marcelo. A transferéncia de tecnologia no Brasil, p. 161.

450 Segundo ASSAFIM, Jodo. Na sistematica da LPI brasileira de 1996, a licenca voluntaria é concebida como um
contrato unitario, independente de se tratar de licenga exclusiva ou simples. Além disso, a LPI parte da concepgao
da licenga voluntaria como um contrato autdnomo e diferenciado da ‘cessdo’ total (como arquétipo de contrato
transmissivo da prépria titularidade da patente), i.e, ndo implica em transmissdo de titularidade. Esta autonomia
contribui para que, do ponto de vista da construcdo juridica e da natureza da licenca, a LPI configure-a, assim
como o direito dela emanado, de forma unitéria e autbnoma. A transferéncia de tecnologia no Brasil, p. 162-
163.



154

interesses das partes, também estéo presentes interesses publicos que interferem, inclusive, em
questdes administrativas, como as relagdes de licitagdes.

Além da clausula de exclusividade, no contrato de licenca de patentes aparecem
clausulas genéricas sobre a exploracdo da patente licenciada, bem como o nivel ou intensidade
de exploracéo, ainda sobre as mais diversas hipdteses de controle que o licenciante mantém
sobre a invencdo ou 0 modelo de utilidade, bem como a comunicacéao obrigatdria do licenciado
sobre eventuais aperfeicoamentos e outros resultados obtidos com a exploracéo da patete.

Dentre essas clausulas aquela que mais se destaca por representar, em alguns casos uma
prética abusiva sdo as chamadas clausulas de retrolicenciamento, ou em inglés grantback.
Segundo Lilla essas clausulas sdo inseridas nos contratos de licenciamento “para assegurar ao
licenciante o direito de explorar os direitos de propriedade intelectual sobre melhorias ou
aprimoramentos desenvolvidos pelos licenciados a partir da tecnologia inicialmente
licenciada.”**

De acordo com Linowitz e Simmons a utilizacdo dessas clausulas se deu em virtude do
“aumento da dependéncia industrial em pesquisa e maior necessidade de licenciamento cruzado
para permitir a exploragdo efetiva de tecnologia”.*%?

A inclusdo dessas clausulas nos contratos de licenciamento permitem entdo que 0s
licenciantes tenham a garantia de poder se utilizar, de forma exclusiva ou néo, de eventuais
melhorias realizadas pelos licenciados nas patentes objeto da licenga. Seria possivel inclusive,
dependendo da redacdo da clausula de retrolicenciamento, que o licenciado fosse obrigado a
ceder ao licenciante as melhorias realizadas na patente.

Tal regulamentacdo pode ser vista tanto como uma forma de preservacao e estimulo ao
desenvolvimento de novas tecnologias, cujo tempo e a publicidade dos contratos de
licenciamento acaba por tornar obsoletas, mantendo a participacdo do licenciante no mercado.

Por outro lado, tal clausula rendeu diversas discussfes sobre o seu efeito antitruste,
especialmente pelo fato de que mantém o licenciante em uma posicéo de dominacdao e controle
sobre a tecnologia que patenteou, especialmente quando obriga o licenciado a ceder ao

licenciante o direito exclusivo de explorar a patente objeto da licenga.*>

SLLILLA, Paulo. Ibidem, p. 184.

42 LINOWITZ, Sol M; SIMMONS, George W. Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in License Agreements.
Cornell Law Review. Volume 43, Issue 2, Winter 1958, Article 1. Disponivel em:
<http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1686&context=clr>. Acesso em 15 abr. 2015.
(traducdo propria).

453 Nesse sentido destaca LILLA, Paulo, “caso o licenciante detenha o poder de mercado no mercado relevante do
produto ou da tecnologia licenciada, a clausula de grantback com exclusividade podera resultar em efeitos
adversos sobre a concorréncia dindmica, reduzindo o processo de inovacdo. Ibidem, p. 185.
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Linowitz e Simmons destacam que no primeiro caso julgado nos Estados Unidos em
1934 sobre a clausula de retrolicenciamento (Allbright-Nell Co. v. Hiller Stanley Co.) o tribunal
pouco se importou com a questdo e confirmou a legalidade da clausula sem muita discussao.
No entanto, tal entendimento ndo perdurou pois, em 1946, no processo Stokes & Smith Co. v.
Transparent-Wrap Machine Corp., o tribunal acabou por declarar invalida a clausula de
retrolicenciamento. Tal caso chegou a Suprema corte, que estabeleceu regras gerais para a
utilizacdo das clausulas de retrolicenciamento, entendendo que as mesmas ndo seriam ilicitas
per se. 4%

Assim, quanto a essas clausulas, vale destacar que uma vez inseridas nos contratos de
licenciamento podem ou ndo ser consideradas anticompetitivas, dependendo do efeito que
podem provocar no mercado. Se os efeitos forem a promoc¢édo do desenvolvimento tecnolégico
e a melhoria de produtos aos consumidores, serdo consideradas licitas. Ao contrario se servirem
apenas para consolidar a posi¢do dominante do licenciante com relagéo a seus licenciados sem
beneficios ao mercado e aos consumidores serdo consideradas anticompetitivas e, portanto,
ilicitas.

Em regra, o contrato de licenca encerra-se com a anotacao da eleicdo ou ndo de foro,
para dirimir eventuais questdes sobre o contrato, ou a elei¢do de convénio arbitral.**> Questéo
polémica relacionada a possibilidade ou néo do arbitro, em declarar incidentalmente nulidade
ou ndo de patente. Nesse caso, como a declaracdo da patente ou de sua nulidade possui natureza
publica e gera efeitos erga omnes, seria necessaria a atuacdo judicial, pois a arbitragem reserva-
se apenas a questdes patrimoniais disponiveis.

As convencgdes de arbitragem, em regra, apresentam uma importancia maior nas
contrata¢des de licenciamento de patentes, uma vez que proporcionam uma solu¢do mais rapida

e técnica ao assunto, em especial nos contratos internacionais.*>

454 ¢f. LINOWITZ, Sol; SIMMONS, George. lbidem, p. 217.

455 Nesse sentido, destaca PALUMA: “A arbitrabilidade dos litigios em matéria de patente ¢ examinada a partir de
Varios pressupostos e perspectivas, como a legislacdo do pais onde ocorrera o procedimento arbitral, o lugar onde
se cumprira eventuais medidas cautelares e se executara o laudo arbitral, e a partir da lei aplicavel ao litigio
(indicada e escolhida pelas partes).” PALUMA, Thiago. Litigios internacionais em matéria de infragdo de patentes
e a arbitragem comercial internacional como meio para resolucdo desses conflitos. Revista Juridica Unicuritiba.
V. 4, n 37, 2014. Disponivel em: < http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/index>. Acesso em 15 abr.
2015, p. 73.

456 Nesse sentido César Flores destaca: “podemos considerar que esta clausula é fundamental para o comércio
internacional j& que este se encontra em uma revolugao tecnoldgica que permite uma maior integracao da sociedade
internacional. Além de disponibilizar essa integracdo, possibilita que seja realizada a uma velocidade inimaginavel
ha alguns anos que, por consequéncia, ndo estao previstas nos cddigos processuais nem disponiveis na burocracia
estatal, mas tdo somente nos tribunais arbitrais, que se especializaram para dirimir os conflitos presentes e futuros.
FLORES, C. Contratos internacionais de Transferéncia de Tecnologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.
69
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Além das licengas voluntérias, também é possivel que o titular da patente seja obrigado
a conceder licengas para terceiros em cardter compulsério, ou seja, independente da sua
vontade. Tal hipotese ira ocorrer, em virtude de uma série de situacdes, especialmente nas
hipdteses de abuso do privilégio patentario, ou da sua utilizacdo de forma incompativel com o
uso social da propriedade que lhe foi conferida.

As licengas compulsorias séo instituidas justamente para evitar abusos no exercicio do
direito de exploracdo exclusiva das patentes, atendendo a interesses de carater publico e
coletivos. Sao concedidas nas hipoteses de: abuso de direito; abuso de poder econdmico; em
casos de dependéncia; e por interesse publico.

Tais licengas apresentam-se como formas compulsorias de contratar, mas seu estudo
aprofundado ird ocorrer na proxima secdo deste trabalho, uma vez que suas hipoteses estdo mais

préximas das préaticas abusivas e anticompetitivas, em matéria de patentes.

B) Contrato de Licenca de Marca

Tal como o contrato de licenca de patentes, a licenca de marcas é negocio juridico
destinado a transferir a exploracdo de uma marca registrada pelo licenciador ao licenciado,
ocorrendo, em regra, de forma onerosa e por certo periodo de tempo. “O licenciamento de marca
envolve nome, logotipos ou marcas da empresa, instituicdo ou servico. Este tipo de

licenciamento, quando associado ao know-how operacional, se tornou conhecido como

franquia.”**’

Goncalves entende que séo trés as modalidades de licenca de uso de marca: a licenca

exclusiva absoluta; exclusiva relativa e ndo exclusiva:

A licenca é exclusiva absoluta quando o licenciado ndo tem, no &mbito
contratualmente definido, a concorréncia de mais nenhum concorrente, nem
do proprio licenciante mediante estipulagdo contratual (art. 32, n.7); a licenga
é exclusiva relativa quando o licenciante s6 confere poderes de uso a um
licenciado, mas nao fica impedido de usar a marca; a licenca é nao exclusiva
(ou simples) quando o licenciante reserva para si o direito de usar a marca bem
como direito de atribuir esse uso a terceiro*®

457 CRESCITELLLI, Edson e STEFANINI, Adriana. O Licenciamento de Marcas Estudo de Caso: Mattel do
Brasil - Marca Barbie. Disponivel em:
<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/48.pdf>. Acesso em 20 abr. 2015,
p. 6.

48GONGALVES, Luis. Ibidem, p. 294
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Em qualquer uma dessas modalidades, o licenciador se dispde a permitir que o
licenciado utilize-se da marca devidamente registrada, comprometendo-se a ndo interferir na
exploracdo econémica do licenciado, bem como o munindo de poderes para, além da utilizacéo,
também atuar em defesa dos direitos da marca.**

No caso da marca, ndo existe o interesse de divulgar uma tecnologia, mas sim, a
ampliacdo geogréfica de mercados, a fim de que a marca ganhe notoriedade em diferentes
regides, fortalecendo o licenciador. Sob a 6tica do licenciado, a realizacdo desse contrato Ihe
proporciona consideravel reducao de custos de desenvolvimento e divulgacdo de marca prépria.

Para o licenciador, ainda representa um importante instrumento, como prevencéo da
caducidade, uma vez que por meio do licenciamento é possivel que sua marca seja explorada
comercialmente, em determinados paises em que aquele empresario nao teria interesse em
implantar uma exploracéo propria.

Trata-se de uma modalidade contratual que se insere num contexto de mercado
extremamente importante sob o0 aspecto econdmico, cuja movimentacdo financeira permite o
crescimento de diversas empresas, ndo apenas aquelas que estdo envolvidas diretamente nos
negocios (licenciadores e licenciados), mas também diversas outras agéncias especializadas

nessas modalidades de contratagéo:

Das 54 agéncias que trabalham diretamente com o licenciamento de marcas,
pode-se apontar 10 delas como responsaveis pela maioria dos contratos que
renderam R$ 2,5 bilhdes em 2005, com previsdo de crescimento de 6% ao ano.
Um produto com licenciamento vende na média 25% a mais do que o similar
gue ndo seja licenciado. Estima-se que o mercado no Brasil gira em torno de
R$ 150 milhdes anuais em royalties.*®

Trata-se de um contrato que vislumbra um mercado extremamente promissor, em
especial pelo reconhecimento dos consumidores sobre determinados simbolos distintivos,
ganhando aspectos internacionais € movimentando somas vultuosas, tal “como o ocorrido com

amarca CICA, licenciada em 2004 pela UNILEVER para a FUNGINI por US$ 5 milhdes.”*%!

49 Denis Borges Barbosa destaca esses dois aspectos do contrato de licenca de marcas: “Esta autorizagio tem um
aspecto puramente negativo: o titular da marca promete ndo empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa
autorizada do uso do objeto da marca. Tem, porém, uma aspecto positivo, qual seja, o titular da ao licenciado o
direito de explorar o objeto da marca, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.” Licenca
e constituto possessério em marcas. Disponivel em: http:<//www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em 20 de
abril de 2015.

460 Segundo CRESCITELLLI, Edson e STEFANINI, Adriana. op. cit. p. 2.

41 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. Revista de Ciéncias
Juridicas - UEM, v.7 n.l, jan./jun. 20009. Disponivel em:
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/RevCiencJurid/index. Acesso em 20 abr. 2015, p. 90.
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Sua regulamentacdo legal encontra-se na Lei da Propriedade Industrial, (9.279/96),
exigindo que os referidos instrumentos indiqguem o nimero do pedido ou da marca registrada,
em observancia ao disposto nos Artigos 139, 140 e 141. Também podem ser conferidas licencas
para marcas ainda ndo registradas, entretanto, nesse caso, 0 licenciador nao terd direito a
remuneracao, pois esta somente seré exigivel apds o devido registro.

H&, desse modo, a exigéncia de que o contrato envolva uma marca devidamente
registrada, ou mesmo a expectativa de registro da mesma. Entretanto, em sentido contrario,
Cesario, entende que o registro ndo pode ser considerado condicéo essencial para a validade do
contrato, pois segundo esse autor, “a licenga de marca nio deixa de ser um acordo de vontade
entre as partes, cuja forma escrita ¢ suficiente para valer como meio de prova entre as partes’”%?,
apresentando como exemplo disso a modalidade contratual conhecida como merchandising de
marca.

Sobre o conceito dessa ultima modalidade contratual, destaca-se o conceito oferecido

pelo mesmo autor:

O contrato de merchandising de marca usualmente é realizado sob a base de
uma marca famosa usada em associacdo com outra marca de produto ou
servigco completamente diverso daquele. Portanto, ndo ha de longe atrelamento
ao principio da especialidade. De fato, deseja-se que o consumidor assuma a
identidade de uma marca para outra, o que podemos chamar de uma
“confusio” salutar entre os sinais de origem e classes distintas.*¢®

Nesse caso especifico, a licenca para o uso da marca na modalidade de merchandising
ndo tem a finalidade de permitir ao licenciado que explore determinado produto ou servigo
explorado pelo licenciador, mas sim, a realizacdo de uma promocao publicitéaria para fazer com
que o publico-alvo elabore uma associacdo entre o produto oferecido pelo licenciado, com
marca propria, ao produto fornecido pelo licenciador, cuja marca é o objeto desta modalidade
contratual.

Nesse caso especifico, o contrato na modalidade de merchandising realizado néo foge
as caracteristicas primarias dos contratos de licenca de marcas definidos por DI BLASI, como
sendo “acordos bilaterais que outorgam direito de exploracao econdmica das marcas por um
determinado periodo de tempo, em contrapartida ao recebimento de uma remuneragdo, sem

implicar na efetiva transferéncia do dominio da marca.”*%4

462 CESARIO, Kone. Ibidem, p. 92
463 |pbidem, p. 95.
44 DI BLASI, Gabriel. Ibidem, p. 375.
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Assim, ndo fogem & necessidade de existir um registro sobre a marca do licenciador,
que serd objeto de comparacdo ou associacdo, quando forem realizadas as campanhas
publicitarias promovidas pelo licenciado, mesmo que este esteja explorando um simbolo
despido de registro junto ao INPI.

H4, portanto, a necessidade da existéncia de um vinculo registral junto ao INPI, ou ao
menos a sua expectativa reconhecida, para que o contato realizado entre o licenciar e o
licenciado ganhe o status de um contrato de licenca de marca. Trata-se de condicdo de
existéncia do proprio negocio juridico, uma vez que outros simbolos utilizados pelos
empresarios podem estar inseridos dentro de outros conceitos juridicos andlogos, quais sejam
0S nomes empresariais, 0s titulos de estabelecimento ou os registros de dominio.

Lembrando ainda que tais contratos para valer perante terceiros devem ser registrados
junto ao INPI, por meio do averbamento. E justamente esse averbamento que ira permitir ao
licenciado exercer os direitos da marca perante terceiros. A sua inexisténcia ndo implica em
nulidade contratual, mas os efeitos do contrato e o exercicio dos direitos da marca ocorrerdo
apenas entre as partes contratantes.

Por fim, tal como nas modalidades de licenciamento de patentes, as formas de
remuneracao nos contratos de licenca de marcas também podem ser convencionadas, a partir
do pagamento de valores fixos ou percentuais sobre as vendas, ficando a critério das partes a
definicdo. Seguem esses contratos clausulas anélogas as dos contratos de cessdo de patentes, no
que diz respeito as partes e as demais clausulas genéricas, sobre as obrigacfes diversas entre as
partes, as hipdteses de rescisdo, o foro de eleicdo ou convencdo de arbitragem e eventuais

anexos.

82° Recusa unilateral de contratar

Apobs a apresentacdo dos principais contratos que envolvem marcas e patentes, resta
agora analisa-los sob a dtica do Direito Concorrencial, pois essas contratacdes inevitavelmente
implicam em consequéncias mercadologicas, tendo em vista a capacidade dos contratos de
orientar transagdes de dominio tecnoldgico, dando aos seus titulares a possibilidade de atuar de
forma coordenada na producdo e distribuicdo de diversos bens e em especial aqueles
regulamentados pela Propriedade Industrial.

N&o serdo tratados neste tdpico os aspectos relativos as hipoteses de licencas
compulsérias, nem tampouco seus procedimentos administrativos perante o INPI, ou as

diferentes hipoteses de praticas abusivas dos detentores de bens da Propriedade Industrial, 0s
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quais serdo objeto de item posterior, mas tdo somente a recusa unilateral de contratar perante
terceiros como prética anticoncorrencial. Ndo se trata de um estudo sobre as diferentes
modalidades do fornecimento de licencas coativas, previstas em nossa legislagdo, mas ao
contrario, nas circunstancias gerais que permeiam a contratacao entre particulares.

Considerando que as tecnologias envolvidas com as patentes ultrapassam as fronteiras
geogréficas dos paises onde foram constituidas, bem como a prote¢éo internacional conferida
as marcas notorias, os contratos que regulamentam sua exploracdo e transferéncia, muitas
vezes, superam a regulamentacéo e a aplicacdo apenas em ambito nacional, sendo comum que
as consequéncias da contratagdo internacional destes ativos intangiveis transcendam o interesse
individual dos consumidores, seja no fornecimento dos produtos propriamente dito, bem como
na utilizacdo de mecanismos de licenciamento para empresas, em paises onde a tecnologia sera
desenvolvida.*®

Sendo assim, implica reconhecer que as modalidades contratuais apresentadas, além de
encontrarem-se num contexto de regulamentacdo de direito privado, dos seus respectivos
signatarios, também afetam interesses de terceiros e o interesse publico em geral, chamando a
atencdo do Estado em suas relacdes intervencionistas, por meio da aplicacdo da legislacdo de
defesa da concorréncia.

Existem, portanto, trés dimensdes distintas nas relagcbes contratuais que envolvem a
Propriedade Industrial, a primeira de carater econdémico, pois se trata de uma modalidade que
visa a alocacdo de recursos; a segunda de carater juridico, tendo em vista as obrigacOes e
exclusividades que originam, e a social, quanto aos beneficios daqueles que sdo atingidos com
seus efeitos. 4%

Desse modo, deve-se reconhecer que a simples recusa de contratar, ou de continuar a

relacdo juridica contratual anteriormente firmada, pode ndo implicar simplesmente em mero ato

465 Nesse sentido, BRANCHER, Paulo destaca a existéncia de diferentes paises consumidores e fornecedores de
tecnologia: “Podemos pensar na existéncia de trés diferentes categorias em termos do aproveitamento da
propriedade intelectual. Em primeiro lugar, temos os paises desenvolvidos, que sdo os desenvolvedores e
exploradores de propriedade intelectual. Objetivam o recebimento dos royalties de seus inventos, ao mesmo tempo
em que procuram obter uma proteg¢do internacional adequada. Em segundo lugar, hd os chamados paises recém-
desenvolvidos em termos tecnoldgicos, que em determinados setores especificos passam a ser desenvolvedores e
exportadores de propriedade intelectual. Buscam beneficiar-se da protecdo internacional e ainda aperfeicoar a
protecdo nacional como um incentivo para a industrializacdo e a competitividade locais. Por fim, hé os paises em
desenvolvimento e 0s menos desenvolvidos, que sdo puramente consumidores e importadores de propriedade
intelectual dos paises desenvolvidos e, em certa medida, também dos recém-desenvolvidos.” Ibidem, p. 199.

46 Nesse sentido, SAMPAIO: “O poder Judicidrio (e demais autoridades julgadoras, como as autoridades
administrativas e as cortes arbitrais) desempenham papel fundamental no estabelecimento de incentivos para a
eficiéncia econbmica decorrente da transformagdo de um desejo coletivo de padrdo de comportamento em acdo
efetiva.” SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Direito da Concorréncia e Obrigacdo de Contratar. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 51.
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de liberalidade do titular da Propriedade Industrial, pois essa atitude negativa pode estar
permeada por interesses de dominagdo abusiva de mercados, por intermédio da constitui¢do de
monopdlio econdmico, ou da exclusdo de concorrentes.*¢’

A aplicacéo préatica de tal posicionamento ndo se apresenta de forma simplista, pois que
se insere dentro do contexto dos chamados acordos verticais*®® formados para garantir a
distribuicdo e disseminacdo dos mais diversos bens. No caso especifico dos contratos que
envolvem os bens da Propriedade Industrial, esses acordos encontram-se inseridos em clausulas
impondo restricdes intramarcas, quando ha intencdo dos contratantes em controlar
procedimentos de revenda de seus préoprios produtos, e intermarcas, quando ha imposicéo de
eventuais revendedores distribuirem produtos concorrentes.*%°

Nem sempre tais clausulas podem ser consideradas ilicitas ou anticoncorrenciais, pois
gue em muitos casos sdo verdadeiros instrumentos para alavancar a economia € 0
desenvolvimento de algumas empresas, tornando-as mais competitivas. Entretanto, a imposi¢éo
de restricGes verticais e, em especial, a negativa em contratar, podem representar infragdo a
ordem econdmica, quando tenham por objeto a dominacéo e limitacdo de mercados.

A recusa em contratar ou em continuar uma relacdo contratual esta inserida no contexto
do artigo 36, da Lei 12.529/2011, em especial, nas condutas que envolvem a recusa de venda,
prestacdes de servicos, acambarcamento, bem como no exercicio ou explora¢do abusiva de
direitos da propriedade industrial.

Claro, portanto, que nem toda recusa, em firmar contratos para licenciar a exploracao
de marcas e patentes, pode ser considerada uma préatica anticoncorrencial, ao contrario, em
regra, a recusa unilateral esta consubstanciada no principio constitucional da livre iniciativa,
representando uma liberalidade do titular em manter relagbes negociais com outros
empresarios. O cerceamento desta liberdade de iniciativa, em recusar a contratacdo com
terceiros, entretanto encontra limites na pratica de atos excludentes.

A recusa em contratar é, portanto, uma situacdo de excecao e deve ser tratada como tal,
levando-se em consideracdo caracteristicas elementares daqueles que estdo perpetrando sua

67 Nesse sentido, destaca Luis Pinto Monteiro: Normalmente as licencas sobre direitos de propriedade intelectual
sdo pro-competitivas, mas podem ndo o ser quando apenas servem de fachada para encobrir cartéis, ou restringir
a concorréncia entre tecnologias que apresentam produtos que se substituem ou quando surgem como meio de
excluséo de novas tecnologias no mercado. Ibidem, p. 33.

468 para FORGIONI, Paula: “Os acordos verticais sdo aqueles celebrados entre agentes econdmicos que se situam
ao longo da cadeia produtiva ou distributiva, ou seja, de uma linha imaginaria que vai desde a producao da matéria-
prima até a distribui¢ao final do produto ou servigo.” Direito Concorrencial e Restri¢des Verticais, p. 23.

469 \/ale destacar que nem todos reconhecem a existéncia de riscos a concorréncia nas restricdes verticais, tal como
0s representantes da Escola de Chicago.
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recusa, tal como a posicdo dominante*’® e o efeito substancial em parcela consideravel do
mercado- alvo.

Quanto as recusas de contratar licencas de bens da Propriedade Industrial, essas
negativas podem estar inseridas dentro do contexto de restricbes verticais ou horizontais,
podendo ser aplicadas as orienta¢fes do Banco Mundial e da Organizagéo, para Cooperacéo e
Desenvolvimento Econémico, que, em sua publicacdo, explica ser indispensavel avaliar nas
hipoteses de recusa de negociar: “o poder da empresa, a justificativa para a recusa, € o prejuizo
para a concorréncia resultante do mercado.”*"!

Tanto o Banco Mundial quanto a OCDE destacam que a analise da recusa da contratacdo
deve ser pautada pela analise no poder de mercado que ostenta aquele que perpetrou a recusa,
bem como a existéncia de racionalidade nessa mesma recusa e 0 dano a concorréncia.

Ha que se respeitar a liberdade de contratar ou ndo com terceiros, como regra geral para
as relagcBes contratuais entre 0s empresarios, e somente em casos excepcionais, havera
possibilidade de impor a contratacdo compulsoria, especialmente quando for verificado que a
recusa pode propiciar a formacdo de um ambiente anticompetitivo.

Idéntico raciocinio também se pode aplicar as hipoteses de recusa nos contratos de
licenciamento de patentes, pois a contratacdo compulsoria é ato que atenta contra o principio
da liberdade contratual e contra o exercicio do direito de propriedade destes ativos intangiveis.

Ressalta-se que a natureza desta modalidade especial de propriedade confere ao seu
titular o direito de excluir terceiros ndo autorizados, portanto ha uma peculiaridade prépria nas
recusas de licenciar os bens da Propriedade Industrial, que € inerente ao exercicio do direito.
Nas palavras de Barbosa, “ndo se presume, a luz do direito da concorréncia, que a simples
atuacdo unilateral do titular da patente, direito autoral, desenho industrial, marca ou cultivar,

nos limites da exclusividade legal, viole as normas de concorréncia.”*"?

470 Sobre posicdo dominante, destaca-se o conceito de FORGIONI, Paula: “a posi¢io dominante é decorréncia e,
ao mesmo tempo, se identifica com o poder detido, pelo agente, no mercado, que lhe assegura a possibilidade de
atuar um comportamento independente e indiferente em relagdo a outros agentes, impermeavel as leis de mercado.”
Os fundamentos do antitruste, p. 318.

4Traducdo do original: In general, to assess abuse in cases of refusal to deal it is necessary to look at: the market
power of the firm, the rationale for the refusal, and the resulting competitive harm. As always, it is critical to
properly define the relevant markets. If the relevant downstream market is such that the shut-out firm can sidestep
the refusal and still be a competitor, the refusal to deal cannot be anti - competitive. Even when this is not possible,
it may be that the facility could be duplicated at reasonable cost in a reasonable time. BANCO MUNDIAL E
OCDE. A framework for the design and implementation of competitivo law and policy. Washington e Paris:
Banco Mundial/OCDE, 1999, p. 7. Disponivel em:
http://www.oecd.org/regreform/sectors/aframeworkforthedesignandimplementationofcompetitionlawandpolicy.h
tm. Acesso em 20 de abril de 2015.

472 BARBOSA, Dénis Borges. Nota sobre a aplicacdo da doutrina das essential facilities a Propriedade
Intelectual. Disponivel em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/essential.doc>. Acesso em 20 de abril de 2015,
p. 8.
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Por outro lado, a exploracdo sobre os ativos intangiveis também se insere em um
contexto social, cuja influéncia das normas publicas de protecdo econémica pode superar a
autonomia da vontade em detrimento do beneficio advindo. A propria Lei 9.279/96, no inciso
| do 81°, de seu artigo 68, exige a exploracgéo da patente por seu titular, sob pena de ensejar a
imputac&o de licencas compulsorias.

Desse modo, “uma vez patenteada, a invengdo tem de ser posta a disposi¢ao da
sociedade, sob pena de abuso do direito patentario e consequente perda da protecio legal.”*"3
Encontrar um ponto de equilibrio entre a liberdade de licenciar os bens da Propriedade
Industrial e a obrigacdo de disseminar uma tecnologia é o grande desafio proposto ao Direito
da Concorréncia.

Tal desafio ndo pode fugir a analise daqueles que sdo responsaveis pelos procedimentos
administrativos, ou entdo pelas decisfes judiciais, para que se reestabeleca o equilibrio entre
exclusividade e competicdo*’#, muitas vezes, abalado pelas recusas unilaterais em contratar.

Na visdo de Barbosa, havera entdo duas formas de solucionar a questdo relativa a

negativa de licenciamento:

Ou através de uma ponderacdo de interesses levando, em conta 0s custos
sociais em geral, e ndo s6 os da tutela da concorréncia, usando, por exemplo,
as licencas compulsorias previstas para reprimir o abuso de direitos (ndo
concorrencial).

Ou, entdo, pela aplicacdo dos parametros da legalidade concorrencial. 47

Uma solucdo viavel seria adotar as sugestdes oferecidas pelo Banco Mundial e pela
Organizacdo para Cooperacdo e Desenvolvimento Econémico, qual seja a verificacdo do poder
da empresa detentora da Propriedade Industrial e das consequéncias da sua recusa em contratar.

Além disso, também devera ser feita uma analise especifica do mercado em que se
inserem tais bens, que na visdo de Monteiro, deve se apresentar como nao competitivo e apoiado
na protecdo do consumidor. “Assim, o motivo da imposi¢do do dever de contratar estard

associado a ideia da grave lesdo para a concorréncia do mercado, dai advindo,

473 SAMPAIO, Patricia. Ibidem, p. 173.

474 Nesse sentido o Posicionamento de RITTER, Cyril: “Antitrust enforcers and judges should not feel precluded
from scrutinizing essential facility cases involving IP and, where necessary, redress the balance between
exclusivity and competition if that balance is upset (within the strict limits of the essential facility theory).”
Refusals to deal and “essential facilities”: Does intellectual property require special deference compared to
tangible property?”Disponivel em: http//papers.ssrn.com/. Acesso em 22 abr. 2015, p. 8.

475 BARBOSA, Denise. Nota sobre a aplicacdo da doutrina das essential facilities a Propriedade Intelectual,
p.8
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consequentemente, um beneficio indiscutivel em forcar a contratacdo mediante a proibicdo da
recusa expressa pela empresa dominante.”*7®

Entende-se entdo que a negativa de contratar somente sera considerada abusiva na esfera
privada e, dessa forma, passivel de imposicdo de contratagdo compulsoria, quando envolver
atos dolosos do detentor de bem da Propriedade Industrial que se apresente indispensavel ao
bem-estar do consumidor, dentro de um mercado relevante.

Vale a ressalva de Brancher, no sentido de que:

A preocupacdo em verificar a existéncia do poder de mercado somente faz
sentido em situacGes onde as caracteristicas do produto e a area onde esse
produto se coloca ao alcance do consumidor ensejam a possibilidade de o
agente criar condic@es unilaterais que permitem o aumento de lucros.*’”

Sob essa perspectiva, é possivel dizer que a recusa unilateral em licenciar direitos de
Propriedade Industrial podera estar inserida dentro do Direito da Concorréncia como um ato
anticompetitivo e passivel de modificacdo coercitiva.

Outro ponto importante, que envolve o mercado dos bens da Propriedade Industrial, é
analisa-los a luz da doutrina da essential facility, ou seja, se estdo inseridos dentro do conceito
de bens essenciais a0 mercado, em hipéteses de extrema concentragdo econdmica.*’® Tal
situag¢do somente ira ocorrer “diante de situa¢oes de dependéncia de um agente econémico com
relacdo a outro, nas quais a oferta de certos produtos ou servicos ndo se viabilizou sem 0 acesso
ou o fornecimento do essencial.” Nesse caso, a interferéncia do Direito da Concorréncia
justifica-se para impor o fornecimento de tais bens.

Em regra, ndo se pode afirmar que a exploracdo da Propriedade Industrial seja capaz,
por si s6, de formar um poder de mercado, uma vez que a exclusividade ndo se da por intermédio
das restricdes de matérias-primas essenciais, mas sim, de tecnologias, que podem ser facilmente

substituidas por outras, pelo que destaca o posicionamento de Sampaio:

Essa constatacdo afasta, desde logo, a aplicacdo automatica da doutrina das
essential facility aos casos de defesa da concorréncia envolvendo bens da
propriedade intelectual, uma vez que nem sempre o produto decorrente da
patente ou software coincidird com a definicdo do mercado relevante, de
forma que lhe faltara a caracteristica de monopdlio inerente a existéncia de
uma infraestrutura essencial, ja que é possivel haver tecnologias distintas
consideradas substitutas.*"

476 MONTEIRO, Luis. Ibidem, p. 88.

477 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 77

418 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito da Concorrencial, p. 417-418.
479 SAMPAIO, Patricia. Ibidem, p. 177.
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E relevante mencionar que existem tecnologias que no s&o facilmente substituidas por
outras, seja pela pequena quantidade de concorrentes no mercado, que possam produzir
tecnologias similares, ou pelo elevado grau de especificacdo das mesmas. Dessa forma, quando
for constatado que algum concorrente detenha patentes sobre componentes padronizados
essenciais, nada mais justo que aquele ndo imponha barreiras anticompetitivas para licencia-
las, evitando o fechamento de mercado.

Nessas situacdes especificas, a justificativa e a propria analise desses licenciamentos
devem passar pela doutrina das essential facilities, ndo violando os direitos de propriedade do
detentor da patente. Faria apresenta como exemplos “o protagonismo dos players Samsung,
Motorola e Apple.”*8

Tal afirmativa implica reconhecer que a analise da liberdade de contratar ou ndo licencas
de marcas ou patentes passa pelo crivo do mercado e de interesses publicos, que sugerem uma
relagdo inevitivel entre o Direito da Concorréncia e a Propriedade Industrial. Mesmo a
aplicacédo da doutrina da essential facilities deve ser vista com cautela por parte das autoridades
julgadoras, pois a pode representar um obstdculo ao desenvolvimento de tecnologias
alternativas, a partir do momento que permite a disseminacdo do conhecimento de forma
coercitiva.

Desse modo, em todas as hipoteses de imposicao da obrigacdo de licenciar, devera haver
a imposicéo de um limite temporal e territorial, a fim de que as licengas sejam constantemente
revisadas, de modo que sua aplicacdo coercitiva somente permaneca engquanto durarem as
razBes de sua concessao.

N&o obstante tais observacdes, € importante destacar que, em casos praticos, havera uma
predominancia na preservagdo da liberdade de contratar do licenciador em detrimento do
licenciamento compulsorio.

Em ambito internacional, é possivel verificar exemplos da recusa de contratar
envolvendo bens da propriedade industrial. Apenas a titulo ilustrativo, destaca-se um caso
julgado pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia, envolvendo as empresas VVolvo e Renault.
Estas foram acusadas de ndo licenciar com outros fabricantes a fazer cépias de pecas para
posterior revenda, mesmo havendo disponibilidade desses ultimos em pagar royalties pela

contratacao.

480 FARIA, 1zabela Brockelmann. Consideragdes sobre essential facilities e standard essential patents nas guerras
de patentes de TL Revista de defesa da concorréncia. Disponivel em:
<http://200.198.193.165/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/112>. Acesso em 28 abr.
2015.
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Segundo Monteiro, o caso Volvo envolvia a questdo de apurar se um fabricante de

veiculos em posi¢do dominante, detentor de modelos, utilidade e desenhos industriais, poderia

se recusar a concessao de licencas a terceiros; e no caso da Renault, se esta poderia se opor a

comercializacdo por produtores ou negociantes independentes, de copias de elementos da

carroceria de seus veiculos. O Tribunal deveria se manifestar se tais atitudes estariam ou ndo

violando o artigo 102, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia (TFUE).8!

A deciséo do Tribunal ndo considerou abusiva a recusa de licenciar propriamente dita,

mas deu atencdo principal ao abuso da posi¢do dominante:

A faculdade de o titular de um modelo industrial protegido impedir terceiros
de fabricar, bem como de vender ou importar, sem 0 seu consentimento,
produtos integrantes do modelo industrial constitui a propria esséncia do seu
direito exclusivo. Daqui resulta que impor ao titular do modelo industrial
protegido a obrigacdo de conceder a terceiros, mesmo com royalties razoaveis
a titulo de compensacdo, uma licenca para o fornecimento de produtos
integrantes do modelo industrial, teria por consequéncia privar aquele titular
de parte essencial do seu direito exclusivo, e que, por isso, a recusa de
concessao de semelhante licenca ndo pode constituir, sem mais, um abuso de
posicdo dominante.

Todavia o TJUE concordou ainda com o Advogado-Geral, no sentido de
existirem ‘circunstincias excepcionais’ em que o exercicio do direito
exclusivo pode dar lugar a um abuso de posicdo dominante, tais como, a
recusa injustificada de venda de pecas sobressalentes a oficinas de reparacéo
independentes, a fixagdo do prego das pecas sobressalentes a um nivel néo
equitativo, ou a decis@o de deixar de produzir pegas sobressalentes para um
determinado modelo apesar de muitos veiculos desse modelo continuarem a
circular.*8

Isto posto, chegar-se-4 a conclusdo de que a liberdade de contratar deve ser o principio

que regula todas estas relacGes obrigacionais, tendo o Direito da Concorréncia o papel de

regular aquelas situacBes em que o mercado se encontra em posicdo de desequilibrio, em

especial pela posicdo dominante que o licenciador pode ocupar e as proprias caracteristicas da

tecnologia em questdo, sendo, portanto, viavel a violacdo da liberdade de contratar.

481 cf. MONTEIRO, Luis. lbidem, p. 104.

482 1bidem, p. 105-106.
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Secédo 11 - Implicagdes da exploracédo das patentes no Direito da Concorréncia

O sistema juridico que tutela a Propriedade Industrial encontra fundamento especial no
incentivo conferido a inovacdo e ao desenvolvimento cientifico, que, na visdo de Bruno

Falcone, eleva-se a condicdo de principio. Segundo esse autor:

A inovagéo capacita e desenvolve os recursos humanos, otimiza a criagéo de
empregos, movimenta a economia, aumenta a arrecadacdo fiscal, atrai
investimentos inclusive estrangeiros, promove a integragdo social dos povos
e oferece aos consumidores novas solucdes técnicas aos problemas da vida,
especialmente em areas essenciais a dignidade humana, tais como a satde.*®

A inovacao tecnoldgica tutelada pela Propriedade Industrial deriva inclusive do objetivo
fundamental da RepuUblica Federativa do Brasil, previsto no inciso Il, do artigo 3° da
Constituicdo, qual seja a garantia do desenvolvimento nacional.

Nas Gltimas décadas, esse desenvolvimento, associado a ideia de progresso, tem se
mostrado como vital para a manutencdo da prépria dignidade humana, sendo inclusive
consagrado como um direito constitucional de terceira geragdo.*

Por outro lado, a realidade econdmica do século XXI descortina uma interacdo
internacional de maiores proporcdes entre empresas e paises, cujas relacdes mercadoldgicas
interferem na forma de exploragdo dos bens da Propriedade Industrial, especialmente quando
em pauta as relagdes concorrenciais.

No caso especifico das patentes, o sistema de organizacdo da protecdo que lhes €
conferido constitui fator de estimulo a uma cultura de inovagao acabando “por aumentar o nivel
de competitividade dos paises e de suas empresas, uma vez que lhes possibilita a producédo e
exploragdo de produtos com maior valor agregado.”*%

Sobre essa nova realidade econémica, Denis Borges Barbosa destaca a importancia de

um sistema integrado de protecdo ao desenvolvimento:

483 EALCONE, Bruno. Ibidem, p. 183.

44 Na visio de Alexandre de MORAIS, os direitos de terceira geragdo, também “chamados direitos de
solidariedade ou fraternidade, englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudavel qualidade de
vida, ao progresso, a paz, a autodeterminagdo dos povos e a outros direitos difusos. Direito Constitucional. 22
ed. Séo Paulo: Altas, 2007, p. 26-27.

485 Sobre a atual ordem econdmica, destaca CASTRO, Carlos Roberto Siqueira: “Vivemos hoje uma nova ordem
transnacional, em que a geopolitica ndo é mais somente uma questdo de espago vital e as fronteiras ja ndo séo
apenas 0s marcos territoriais da soberania dos Estados nacionais, mas sim as faixas mercadoldgicas e estratégicas
do conhecimento, da informac&o e da capacidade humana de criar e transformar. A Constituicdo Aberta e os
Direitos Fundamentais. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense,2010, p. 480-481.

48 _ABRUNIE, Jacques ; BLASI, Marcos. lbidem, p. 274.
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Aparentemente, a aceleracdo do processo de desenvolvimento (em particular,
0 incentivo a inovacao) ndo prescinde mais da acdo dos entes publicos, mesmo
em economias de mercado. Hoje em dia, sem esta a¢do coordenando esforgos,
investigando o desenvolvimento industrial e particularmente o tecnolégico, a
economia corre sérios riscos de declinio e de ser levada a situacdo de satélite
de economias mais poderosas, a ponto do comprometimento da independéncia
nacional n&o s no plano econdmico e técnico, como no politico.*®’

Esta capacidade humana de se adaptar as adversidades se reflete no universo
empresarial, sendo necessario um esforco hermenéutico para identificar eventuais violagdes as
relagOes concorrenciais, notadamente nos casos de exploracéo de patentes.

Isso porque a Propriedade Industrial também contribui para a existéncia de um ambiente
de concorréncia, sendo inclusive assegurada por esse direito especifico, tal como demonstra

Carvalho:

Por outro lado, a propriedade Industrial protege direitos exclusivos sobre
ativos gue sdo essenciais para garantir o sucesso das empresas: as patentes e o
regime de concorréncia desleal (relativo a protecdo dos segredos) protegem
direitos sobre tecnologia; os sinais distintivos protegem interesses relativos a
reputacdo e podem dar origem a fidelidade do consumidor. A propriedade
industrial, portanto, pode ser usada para alavancar o poder econdmico
resultante de vantagens adquiridas pelas empresas.*¢®

Né&o obstante o fato da protecdo conferida aos bens da Propriedade Industrial constituir
um fator de desenvolvimento econdmico, por outro lado sua exploracdo também pode refletir
de forma negativa nas relagdes concorrenciais.

Tal fato dar-se- & quando os seus titulares utilizam dessa protecdo com a nitida intengdo
de prejudicar os seus concorrentes, a fim de manter uma posi¢cdo de dominio e controle de
mercado, ou entdo, quando esses concorrentes deixarem de respeitar a protecdo legal conferida
aos titulares de patentes para ganhar clientela de forma indevida.

Nesse contexto, seria possivel afirmar que a ideia de um monopdlio juridico, sobre a
exploracdo de determinadas patentes, poderia superar o aspecto legal e alcancar aspectos
econémicos, confundindo-se com o monopolio econdmico, este, em regra, combatido pelo
Direito da Concorréncia.

Para compreender melhor como deve ocorrer o controle antitruste na exploracdo de
patentes, & importante partir da analise teorica e pratica de sua tutela, bem como seus reflexos
nas relaces do mercado. Ainda, analisar as situagcdes em que sua exploragdo se mostra abusiva,

implicando inclusive em contratacGes e licenciamentos compulsorios.

487 BARBOSA, Denise. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 241-242.
488 CARVALHO Nuno, ibidem, p. 59.
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81° Patentes e dominacgao de mercados

Conforme demonstrado anteriormente, tanto as politicas de protecdo aos bens da
Propriedade Industrial, quanto aquelas voltadas a preservacdo da concorréncia possuem um
objetivo comum: o bem estar-social e o desenvolvimento econémico. Ha uma preocupacao
especifica na preservacgdo, tanto de interesses particulares, quanto publicos, tendo em vista 0s
beneficios que os empresarios, consumidores e a sociedade em geral podem colher por meio da
protecdo adequada & concorréncia e as patentes.*®

Sob o aspecto do bem-estar social e do desenvolvimento econdmico, ha um ponto
polémico sempre buscando equilibrio, pois a0 mesmo tempo em que o controle concorrencial
busca a protecdo dos consumidores e do mercado, sua utilizacdo desmedida pode refletir em
verdadeiro desestimulo a inovacéo.

Desse modo, os conflitos nesse universo transcendem os interesses individuais,
contrapondo diferentes questdes relacionadas ao direito de exploracdo econémica do titular da
patente, dos seus concorrentes, e da ordem social, que se beneficia tanto da organizacdo do
mercado quanto das inovac@es tecnoldgicas trazidas pela Propriedade Industrial.

Considerando esses importantes elementos de convergéncia, é possivel perceber que o
sistema de patentes ndo foi concebido como forma de dominagdo de mercados, ao contrario,
sua justificativa esta justamente nas garantias oferecidas aos seus titulares, para a expansao de
seus inventos de forma a excluir aqueles que ndo sdo autorizados, permitindo o retorno de
investimentos e estimulando novas criacdes.

De todos os bens da Propriedade Industrial, as invencdes e os modelos de utilidade séo
0s que abarcam as principais polémicas quanto a sua exploracao e as consequéncias nas relacdes
concorrenciais. 1sso ocorre porque as patentes tém na inovacdo tecnoldgica um dos seus
principais pontos de protecdo juridica, representando significativo elemento de evolugédo

continua no universo empresarial de descobertas e novas invengdes.*®

489 Nesse sentido, CESARIO, TAVARES E CORREIA destacam a importancia do direcionamento da explorag&o
da Propriedade Industrial pelo Poder Publico: “Para que o direito publico direcione os investimentos para a
producéo de riqueza do seu pais deve proteger a Propriedade Intelectual de forma eficaz e criar condi¢Ges para que
o setor privado inove. O estado cumpre a fun¢do indireta de fomento quando tem um adequado sistema juridico e
supre as lacunas de infraestrutura necessaria para a inovagdo. As informagdes, para terem sucesso, devem combinar
empreendedorismo e tecnologia, isto é, a inovacdo depende de cooperacdo entre organizacao e inovador, feita por
meio de um contrato, que garante responsabilidade aquele que ndo faz o que se obrigou a fazer.” O aparente
conflito entre a propriedade intelectual e a concorréncia. Revista da ABPI. n 133, Nov/Dez 2014. Rio de Janeiro:
Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual. 2014, p 52-58, p. 55.

490 As patentes seguem uma classificagdo internacional, estabelecida pelo Acordo de Estrashurgo em 1971, sendo
que as invencdes e 0os modelos de utilidade estdo dispostos em diferentes areas tecnoldgicas das quais pertencem,
quais sejam: Secdo A — Necessidades Humanas; Se¢do B — Operacgdes de Processamento; Transporte; Secéo C —
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Desse modo, o Estado, por meio de seu 6rgdo de registro e controle, ao outorgar uma
patente a um determinado empresario, confere o direito temporario de explorar com
exclusividade uma determinada tecnologia, em detrimento de todos os demais concorrentes,
tendo como contrapartida a obrigatoriedade do inventor de revelar os detalhes de sua invencgéo
ou modelo de utilidade, tornando-os de conhecimento pablico. Durante este tempo, o detentor
da patente poderd, inclusive, cobrar royalties daqueles que também se interessem em explorar
a invencdo, por meio de contratos proprios.

Justamente neste periodo de exploracdo econdmica, exclusiva do titular da patente, é
que esta protecdo juridica pode, em tese, ser utilizada como uma forma de se obter uma posicao
dominante no mercado, especialmente se ndo houver qualquer outra tecnologia semelhante
disponivel. Entretanto, é incorreto afirmar que a tutela juridica conferida as patentes representa
uma limitacdo abusiva da concorréncia. Ao contrario, tal relacdo se apresenta de forma
complementar, ndo sendo possivel conceber que a atribui¢do de uma patente por si s gere uma

relacdo de deslealdade na concorréncia, tal como destaca Ascens&o:

A atribuicdo de uma patente ndo tem nada que ver com a lealdade da
concorréncia. Nao supBe nenhum acto na concorréncia. Recompensa uma
invencdo, sem condicionar de maneira nenhuma o prémio dessa invencdo a
uma atividade na concorréncia.

E claro que essa patente podera depois ser usada na concorréncia. Mas seré a
liberdade de concorréncia que estara entdo limitada, pelo exclusivo que desta
maneira é outorgado. A lealdade da concorréncia ndo tem nenhuma fungao
essencial neste processo.*%!

Por outro lado, ndo se pode negar que o sistema de patentes é alvo de criticas,
especialmente por ser utilizado, muitas vezes, como um instrumento de coibicao na distribuicéo
de produtos e tecnologias, cuja exploracdo tem influéncia direta sobre os precos dos produtos
que s&o disponibilizados ou dos meios de producio dos mesmos.*%

Nesse sentido, critica Boyle que ndo somente as patentes, mas as proprias leis de

propriedade intelectual afetam o mercado, “desde a disponibilidade e pre¢co dos medicamentos

Quimica; Metalurgia; Secdo D — Téxteis; Papel; Secdo E — Construcdes Fixas; Secdo F — Engenharia Mecénica;
lluminagdo; Aquecimento; Armas; Explosdo; Se¢do G — Fisica; Se¢cdo H — Eletricidade. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/classificacao_patentes. Acesso em 26 de setembro de 2014.

491 ASCENSAO, José. Concorréncia Desleal, p. 77.

492 |_evando-se em consideragio a classificacdo de Jodo da Gama Cerqueira: “As inven¢des podem, pois, reduzir-
se a duas classes primitivas: produtos e meios. Os produtos sdo corpos certos ou objetos materiais, tangiveis. Os
meios compreendem tudo o que serve para conseguir o fim visado pela invencgdo, isto €, todos os recursos e
elementos de ordem técnica que podem ser criados ou utilizados para se obter um produto ou um resultado.
(CERQUEIRA, 1982, p. 289-290).
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contra a Aids, para os padrdes de desenvolvimento internacional, como a arquitetura de
comunicagdes da Internet.”%

Para compreender de forma adequada estas relacdes de concorréncia sobre a exploracéo
das patentes, é indispensavel partir da analise do mercado em que estdo inseridas, bem como os
agentes econodmicos que lhes detém a titularidade, pois o Direito da Concorréncia apresenta-se
como um direito regulador do mercado, no qual se estabelecem as relacbes concorrenciais, das
quais as patentes sdo parte integrante como ativos intangiveis de extrema relevancia, mesmo
que essa tarefa se mostre ardua, se consideradas as caracteristicas especificas deste ativo
intangivel.

Vale lembrar que a concessdo de patentes ja estd aparelhada pela interferéncia Estatal,
contendo regras proprias limitativas e permissivas de sua exploracdo, o que de antemao
caracteriza a existéncia de um controle prévio e da outorga de um monopo6lio sob o aspecto
legal*®*, cuja finalidade € assegurar ao seu titular os meios juridicos para salvaguardar o direito
de reaver os gastos com o desenvolvimento do invento e, naturalmente, excluir concorrentes.
Esta seguranca juridica apresenta-se inclusive indispensavel para a promocdo de novos
investimentos.4%

Ainda é necessario lembrar que as patentes ndo se confundem com os produtos
patenteados, de modo que a concorréncia que se estabelece entre os empresarios leva também
em consideracdo a capacidade empresarial de produzir novas tecnologias que superem as
anteriores.

Nesse sentido, merece destaque um pequeno trecho do voto do Conselheiro Abraham
Sicst, em julgamento do CADE, no processo AC 08012.000311/2007-264%:

5. No mercado do produto acabado, a concorréncia é caracterizada pela maior
eficiéncia na producdo e na distribuicdo — tera vantagem, por exemplo, o
agente com estrutura produtiva de baixo custo e rede de escoamento

4% BOYLE, James. A manifesto on WIPO and the future of Intellectual Property. (Um manifesto sobre a
OMPI e o futuro da Propriedade Intelectual). Tradugdo propria do original: “Intellectual property laws are the legal
sinews of the information age; they affect everything from the availability and price of AIDS drugs, to the patterns
of international development, to the communications architecture of the Internet”. Disponivel em:
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=dltr>. Acesso em 17 set. 2014.

4%4 Lembrando, mais uma vez, que ndo se pode confundir o monopolio legal de exploragdo da patente com o
monopdlio econdmico de dominagéo de mercado.

49 Nesse sentido, ALMEIDA, Liliane do Espirito Santo Roriz de: “Mas divida ndo ha de que a seguranga juridica
é um fator preponderante, a influenciar o ritmo de crescimento de um pais, uma vez que a certeza ou incerteza dos
investidores quanto a protecdo de seus direitos € aspecto determinante na decisdo de onde investir.”
Desenvolvimento, Propriedade Industrial e Judiciario: Importancia da Propriedade Intelectual para Paises em
desenvolvimento. In GORINI, Attilio José Ventura [et. all.] (org.). Propriedade Intelectual: plataforma para o
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 157.

4% Disponivel nas jurisprudéncias do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000280341635.pdf>.
Acesso em 26 mar. 2015.
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abrangente. J4 no mercado de P&D, a concorréncia é caracterizada pela
capacidade de desenvolver um produto no menor espaco de tempo e na forma
gue melhor atenda aos interesses do comprador — terd vantagem, por exemplo,
0 agente que contratar melhores pesquisadores ou que estabelecer a melhor
estrutura laboratorial.

Assim, o0 mercado de patentes se mostra mais amplo do que o mercado de produtos
tangiveis, uma vez que engloba fatores anteriores ao seu proprio desenvolvimento, e posteriores
para a sua manutengo.

As patentes acabam se mostrando estratégicas, ndo somente ao desenvolvimento

daqueles que detém sua titularidade, mas também aos paises em que essas atividades séo
desenvolvidas. Bueno destaca inclusive que “o nimero de patentes existente em um pais é um
indicador de seu nivel de desenvolvimento industrial e do principal tipo de comércio que
realiza.”*%’
Todo este desenvolvimento econémico somente podera se materializar, se existir uma
estrutura adequada para tanto, o que implica na aceitacdo de que os titulares de patentes
inevitavelmente mantém um controle minimo sobre sua concorréncia, no sentido de coibir a
exploragdo indevida de seu invento ou modelo de utilidade, ou mesmo utilizando-se de
instrumentos contratuais para regulamentar essa exploragéo.

Lemley destaca o fato de que nos Estados Unidos a principal base para a protecdo da
Propriedade Intelectual (em que também se inclui a protecdo das patentes) estd justamente na
possibilidade de promover incentivos para gerar e criar.*® Portanto, é inegavel que os
monopolios legais conferidos aos titulares das patentes geram um poder de controle sobre
determinadas tecnologias no mercado. E de fundamental importancia explicitar que esse poder
€ necessario para que o proprio sistema de geracao de novas tecnologias possa prosperar.

Haveria entdo, em tese, a todo possuidor de uma propriedade intelectual “um poder de
mercado, ou seja, um poder de aumentar precos e ou reduzir a producédo pelo simples fato de
possuir o direito previsto em lei e excluir os concorrentes”.** Interferir nestas relaces de poder
poderia, entdo, gerar um prejuizo muito maior do que qualquer beneficio ao consumidor, uma
vez que implicaria na diminui¢do nos investimentos em inovacao.

Nesse aspecto, seria até mesmo possivel aventar a hipotese de que a simples titularidade

da patente ndo se incluiria dentre as praticas de atos abusivos de dominacéo de mercados, pois

497 BUENO, Fabiola. Ibidem, p 32-36.

498 cf. andlise do seguinte trecho: “The principal basis for IP protection in the United States is the utilitarian or
economic incentive framework. That is, IP in the United States is fundamentally about incentives to invent and
create.” LEMLEY, Mark. A new balance between IP and Antitrust (April 1, 2007). Southwestern Journal of
Law and Trade in the Americas, p. 3.

4% BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 79.
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a dominacdo de um mercado relevante decorre de um processo de maior eficiéncia de um agente
econdmico em detrimento de seus concorrentes, 0 que é uma caracteristica elementar de cada
patente, pois seu titular possui o direito legal de excluir terceiros em favor de um processo
tecnoldgico, que, em tese, seria mais eficiente.

Brancher destaca que essa anélise ndo € o melhor caminho para compreender a dindmica
da exploracdo da Propriedade Industrial e das relacbes de dominacdo de mercado,
especialmente no mercado de inovagdo, pois “seria irreal dimensionar a participacao de
mercado nos mesmos moldes tradicionais, visto que os agentes, para essa finalidade, ndo
competem efetivamente no mercado”.>® Haveria, portanto, uma concorréncia pelo mercado e
ndo no mercado.

A criacdo de novas tecnologias acaba por fazer surgir novos mercados e novas
necessidades de consumo que anteriormente nao existiam. Tal hipGtese pode ser comprovada
por inimeras inovagdes tecnologicas relacionadas as comunicagdes e transmissdes de dados,
internet, midias, celulares e tantos outros exemplos de invengdes que representaram a criagdo
de um novo mercado e, em alguns casos, até mesmo a reducdo ou exclusdo de mercados antigos.
Como exemplo é possivel citar algumas invencdes que dominavam o mercado e foram
amplamente superadas, como os monitores de tubo para computadores e televisores, 0s pagers,
os telefones celulares com tecnologia analdgica, o toca discos de vinil, os aparelhos de
secretéria eletrbnica, os aparelhos de fax, os aparelhos de walkman, as méaquinas polaroid, o
videocassete, o0 disquete de computadores, dentre tantos outros.

Nesse aspecto, é possivel identificar que o0 monopdlio legal de exploracdo conferido a
um titular de patente lhe da o direito de impedir que terceiros Ihe fagam concorréncia por
imitacdo, limitando o mercado do produto, mas ndo lhe permite interferir nesse mesmo
mercado, quando os terceiros praticarem atos de superacdo da tecnologia, criando novos
mercados ou ampliando as op¢des de escolha dos consumidores no mercado existente.

Tal fato explica-se principalmente porque as patentes, bem como diversas outras
inovacdes tecnoldgicas, possuem uma caracteristica essencial que lhes difere de outros produtos
postos no mercado: a impossibilidade de analisar no mercado as suas consequéncias de forma
imediata.

N&o se pode conceber qual o impacto imediato de uma invencdo sobre a vida dos

consumidores, ou mesmo da pratica de atos de concentracdo de seus titulares. Brancher chega

500 |hidem, p. 85.
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a destacar que “o desafio estd em saber se um ato de concentragdo entre eles hoje pode gerar
efeitos danosos a concorréncia e a propria inovacio tecnoldgica no dia de amanha.”%%
Em alguns casos, em sentido contrario, a dominacdo de um mercado relevante por um

titular de patente pode gerar efeitos positivos no futuro, pois segundo Lilla:

(...) A Eventual Perda De Eficiéncia Alocativa (Estatica) Em Curto Prazo
Poderd Ser Compensada Pelos Ganhos De Eficiéncia Dindmica Em Longo
Prazo, Consubstanciada Na Inovacéo Tecnoldgica E Cientifica, Que Resultard
Ao Final No Aumento Das Possibilidades De Escolha Em Beneficio Dos
Consumidores.>

Inexiste, portanto, o simples conflito entre a exploracdo de patentes e as relagOes
concorrenciais do mercado, “mas sim conflito entre o abuso do direito sobre determinada
patente ¢ o direito do empresario de explorar o mercado.”%%

Para contribuir na solucdo dos problemas, envolvendo a exploracdo de patentes e o
mercado, o Departamento de Justica dos Estados Unidos desenvolveu, em 1995, um documento
denominado, “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, cuja finalidade
era servir de base para analisar as mais diversas questes envolvendo a propriedade intelectual
e o Direito Antitruste.

Tal como foi destacado, o documento expBe que a simples titularidade de uma patente
ndo representa por si s6 a dominagdo de um mercado, e que os lucros auferidos pelos titulares
das patentes, em regra, sdo provenientes de um produto superior, uma visdo de negdcios ou um
acidente historico.>%

O Guidelines apresenta Diretrizes a serem seguidas, na analise das condutas envolvendo
direitos de Propriedade Intelectual, fornecendo elementos para as autoridades antitruste analisar
as diferentes forma de exploracdo dos bens da propriedade industrial sob a dtica do Direito da
Concorréncia.

De acordo com as Diretrizes, a analise antitruste guia-se por trés principios:

501 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 75.

S02 LILLA, Paulo. lbidem, p. 73.

58 BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Propriedade Industrial & Constituicdo. As teorias preponderantes e
sua interpretacdo na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 90.

504 C.f. analise do seguinte trecho: “If a patent or other form of intellectual property does confer market power,
that market power does not by itself offend the antitrust laws. As with any other tangible or intangible asset that
enables its owner to obtain significant supracompetitive profits, market power (or even a monopoly) that is solely
"a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident" does not violate the antitrust laws”.
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, FEDERAL TRADE COMMISSION. Antitrust Guidelines for the licensing
of intellectual property. Disponivel em: http://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-
property. Acesso em 08 de maio de 2015.
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I) A propriedade intelectual é essencialmente comparavel a qualquer outra
forma de propriedade;

I1) Na&o se presume que a propriedade intelectual cria poder de mercado no
contexto antitruste; e

I11) Reconhece-se que o licenciamento de propriedade intelectual possibilita
empresas a combinarem fatores complementares e € geralmente pré-
competitivo.5%®

Ao apresentar esses principios, o Guidelines auxiliou na compreenséo de que as patentes
podem, sim, ser consideradas como instrumentos também de dominacdo de mercados, pois ao
iguala-las a outras formas de propriedade, o Departamento de Justica Americano excluiu
qualquer possibilidade de tratamento diferenciado destes ativos intangiveis.

No mesmo sentido, ao entender que o poder de mercado gerado pelas patentes nao é
presumido no contexto antitruste, deu espaco a compreensdo de que suas violacdes estdo
adstritas a praticas abusivas a serem comprovadas como tal.

Finalmente, ao entender que o licenciamento possibilita aos agentes combinarem
esforcos em sentido pré-competitivo, abre espaco também para a intepretacdo em sentido
contrario, anticompetitivo, visando a dominacdo de mercados, desde que provada a intengédo
especifica do agente.

Portanto, a anélise das hipdteses de dominacéo de mercados pelos titulares das patentes,
guardadas as suas peculiaridades, também estara relacionada as regras semelhantes aquelas
utilizadas para a outros mercados analisados pelo Direito da Concorréncia, que segundo

Brancher:

(...) a verificacdo do poder de mercado pode se dar utilizando os critérios
usuais das analises concorrenciais, como por exemplo o monopolista
hipotético, com a possibilidade de o agente realizar um aumento pequeno
porém significativo e ndo transitorio no preco do bem ou, ainda, por meio da
identificagdo de outras tecnologias e produtos pelos quais 0s compradores
escolhem substituir, mediante custo comparavel.®®

Mesmo diante de tais diretrizes, ndo deixaram de existir conflitos relacionados a
protecdo conferida as patentes e a dominacdo de mercado combatida pelo Direito de

Concorréncia.

S5Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property: These Guidelines embody three general
principles: a) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially
comparable to any other form of property; b) the Agencies do not presume that intellectual property creates market
power in the antitrust context; and c) the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to
combine complementary factors of production and is generally procompetitive. op. cit. (traducéo prdpria).

56 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 82-83.
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Apenas a titulo de exemplo, é possivel citar as patentes concedidas as empresas que
exploram servicos de vendas pela internet, especialmente quanto aos métodos relacionados a
esses negocios.

A exploracdo de métodos de negdcios, em regra, ndo é suficiente para a conferéncia de
cartas patentes, entretanto, nos Estados Unidos, algumas empresas obtiveram essa protecéo,
pois ao integréa-las ao universo virtual, obtiveram uma eficiéncia maior do que as maneiras de
exploracdo de negocios até entdo existentes, justificando a patente por se tratar de verdadeira
melhoria em processo produtivo e ndo na simples imposicao de métodos comerciais.

Segundo Carvalho, esse entendimento acabou por gerar conflitos entre empresas
titulares dessas patentes e suas concorrentes, cujos interesses eram explorar 0s mesmos

métodos. Exemplificando esse conflito, o autor cita o0 caso da empresa Amazon.com:

As patentes de métodos de negdcios geraram uma certa ansiedade, pois muitas
delas simplesmente bloquearam o acesso de concorrentes a certos negécios,
sob o pretexto de que para conduzir esses negdcios seria necessario violar as
respectivas patentes. Talvez a patente mais famosa desse periodo tenha sido a
one-click patente (ou patente de um togue), de que era titular a Amazon.com,
cyjo titulo era “Método e sistema para colocar uma ordem de compra por meio
de uma rede de comunicagdes” (patente n. 5,960,411, de 28 de setembro de
1999). A esséncia dessa invencdo era a de reduzir 0s passos necessarios para
efetuar uma compra pela internet.>®

Ainda dentro do universo tecnoldgico, outro exemplo diz respeito as barreiras impostas
pelas externalidades de redes®®®, que segundo Lilla, “fortalecem o poder de mercado dos agentes
econdmicos dominantes, facilitando préaticas anticoncorrenciais a partir da exploracdo de
direitos de propriedade intelectual.”®%

Nesse caso, as barreiras ndo se originam exclusivamente de patentes, mas sim, de
softwares que se valorizam de acordo com a quantidade maior ou menor de usuarios utilizando
a rede. Desse modo, a valorizacdo dos produtos colocados no mercado que oferecem acesso a
rede serd maior, quanto maior também for o nimero de usuarios.

Trata-se do chamado efeito de bloqueio, ou tal como ¢ mais conhecido “lock-in effect”,

que pode estar relacionado as dificuldades dos usuarios de se adaptar as novas tecnologias ou,

entdo, no caso especifico de patentes, a ndo compatibilidade de determinadas invengdes com 0s

507 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 385.

508 Segundo SAITO, Leandro: “Diversamente das economias de escala na oferta, em que 0 aumento da quantidade
ofertada leva a uma reducdo de custos, as externalidades de rede se relacionam a situacdo em que 0s bens se
valorizam na medida em que o nimero de usudrios aumenta.” Desafios da intervencdo antitruste em industrias de
rede. Revista de defesa da  concorréncia. v.l, n.1, 2013. Disponivel em:
<http://www.cade.gov.br/revista/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/51/9>. Acesso em abr.
2015.

S LILLA, Paulo. lbidem, p .74
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produtos de seus concorrentes postos nos mercados, criando assim uma hegemonia em
beneficio do agente.

A dominagio de mercados, nos casos especificos da chamada “nova economia”®° pode
fazer com que diferentes empresas alcancem monopolio econdmico sobre determinado
mercado, porém, em regra, essas dominagdes se mostram bastante volateis, pois a superacdo
tecnoldgica dos produtos postos a disposi¢do do consumidor se faz de maneira acelerada, em
regra.

Desse modo, mesmo para a chamada “nova economia”, ndo ¢ necessaria uma nova
hermenéutica do Direito Concorrencial, pois as praticas de dominacdo de mercados e 0s atos
abusivos mantém-se dentro do mesmo padrdo dos demais segmentos econdmicos, tal como

destaca Brancher:

Afinal, as praticas anticoncorrenciais podem se manifestar como sempre o0
fizeram, por meio de acordos abusivos de exclusividade, da venda casada, da
alavancagem de recusa na venda (ou licenciamento), entre tantos outros
exemplos que acabam tomando outras propor¢fes por conta das
externalidades de redes.>!!

Dessa forma, é possivel concluir que a conquista do mercado por parte de qualquer
agente econémico é decorrente de sua maior eficiéncia, em relacdo aos seus competidores, 0
que ndo implica em puni¢do por parte das normas de defesa da concorréncia, até mesmo porque
isso implicaria em reducdo nos investimentos do empresario, para se sobressair no mercado.
Entretanto, isso ndo significa que a posicdo dominante decorrente da superioridade do agente
ndo possa violar as leis antitruste, especialmente quando suas atitudes apresentem-se de forma
abusiva, de modo que o sistema de patentes ndo seja utilizado como um instrumento para

restringir a atuacao de concorrentes.

§2° Abuso de patentes

O desenvolvimento, pesquisa e a exploracdo econdmica de patentes tém finalidades

econbmicas bem-definidas no universo empresarial: a melhoria do processo industrial, a fim de

510 A chamada nova economia é aquela que esta relacionada aos setores dos Softwares, cujos servicos se baseiam
na internet. Segundo CASTELLS, Manuel: Pode argumentar-se que, actualmente, a salide, o poder e a geracao de
conhecimento estdo largamente dependentes da capacidade de organizar a sociedade para captar os beneficios do
novo sistema tecnoldgico, enraizado na microelectrénica, nos computadores e na comunicagdo digital, com uma
ligacdo crescente a revolucdo bioldgica e seu derivado, a engenharia genética. A sociedade em rede: do
conhecimento a politica. In CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (org.). A sociedade em Rede: do
conhecimento a accao politica. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda, 2006, p. 17.

11 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p .102.
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agregar valor na cadeia de producéo; a superacdo de tecnologias anteriores; e a obtengéo de
produtos e servicos novos e cada vez melhores, para atrair o interesse dos consumidores e, em
consequéncia, promover o desenvolvimento econémico daqueles que detém o direito a sua
exploracao.

J& foi demonstrado que os titulares de patentes concorrem por um mercado que, em
alguns casos, foram eles os instituidores, e que existe um dominio sobre esse mercado inerente
a propria exploracdo das invencbes e modelos de utilidade. Seria entdo relevante limitar
transacdes ou mesmo obrigar licenciamentos em nome de uma maior eficiéncia no mercado?
Tais atitudes ndo estariam, em tese, na contramdo dos incentivos pretendidos com a propria
estrutura dos sistemas de patentes?

Para responder a esses questionamentos, € importante lembrar que nem sempre a
detencdo monopolista de uma determinada tecnologia proporciona um efeito negativo no
mercado, mas ndo se pode negar que para efeito do Direito da Concorréncia a exploracéo
abusiva, ndo somente dos titulares de patentes, mas de quaisquer outros insumos, tecnoldgicos
ou ndo, caracteriza uma violacdo que deve ser combatida.

Nesse sentido, destaca-se que nao apenas a Propriedade Industrial, mas também todas
as demais formas de exploracdo de propriedade, em nosso ordenamento juridico, estdo sujeitas
ao principio da funcdo social, exigindo que sejam utilizadas dentro das fronteiras e objetivos
para os quais foram institucionalizadas, tanto sob o aspecto juridico quanto sob o aspecto
econdmico.

O ato abusivo sob o aspecto juridico (abuso de direito) representa o exercicio do direito
de propriedade de forma a prejudicar terceiros, mesmo que sua exploracdo ndo viole as normas
especificas que lhe regulamentam. A andlise desta abusividade, no ambito dos bens da
Propriedade Industrial, ird ocorrer, quando sua exploracao violar preceitos de ordem publica.

Nesse sentido, Braga define tal abuso como sendo a:

(...) tentativa dos seus titulares de subverter ou estender o &mbito dos direitos
subjacentes a exclusividade outorgada pelo Estado, ou, indo além, quando o
uso de tais direitos conflita com os reais objetivos da politica publica e valores
gue respaldam e legitimam o sistema de Propriedade Intelectual, como
instrumento que visa possibilitar ao criador se apropriar economicamente dos
beneficios sociais trazidos pela sua inovacao e propiciar incentivos aos demais
agentes para promover investimentos em atividades inovativas para que estes
também passem a deter uma vantagem perante seus competidores, incentivos
sem o qual a inovacdo muitas vezes sequer tomaria forma, estimulando a
concorréncia por superacéo.®?

512 BRAGA, Samantha. Ibidem, p. 5.
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Sob o aspecto econdmico, o ato abusivo (abuso de poder) sera caracterizado pela
inobservancia de preceitos do mercado, ou seja, pela violagdo dos limites estabelecidos pela
livre concorréncia.

Salomao Filho apresenta duas principais caracteristicas do abuso de poder econémico:

Em primeiro lugar, tratando-se de uma garantia institucional, e ndo de um
direito subjetivo individual ou de grupo, 0 que importa é garantir aquela
determinada instituicdo contra quaisquer potenciais efeitos lesivos.®

()

H& ainda, uma segunda utilidade importante da expressdo “abuso do poder
econdmico”: trazer a tona toda a discussdo sobre a funcdo dos agentes
econdmicos no mercado. Abuso é uso anormal, além da finalidade (do latim
abutere). A expressdo “abuso do poder econdmico”, entendida como desvio
de funcdo do poder, sem duvida significa conduta estratégica visando a
obtencdo dos efeitos anticoncorrenciais (dominacdo de mercados, eliminagdo
da concorréncia e aumento arbitrario dos lucros).

Analisar o ato abusivo (de direito ou de poder) em sede de exploracdo dos bens da
Propriedade Industrial é tarefa bastante complexa, pois se trata de um bem que tem em sua
finalidade a protecdo contra a violacdo da préopria concorréncia, implicando na pratica de atos
excludentes por sua natureza.

Levando-se em consideracdo esse critério, Bruno Falcone destaca a existéncia de
principio especifico relativo aos bens da Propriedade Industrial, cuja finalidade esta na obtencdo
de parametros para a solucdo de eventuais conflitos entre sua exploracdo exclusiva e o Direito
da Concorréncia.

Trata-se do principio da interpretacdo pré-concorréncia, devendo ser aplicado, quando
a hipotese concreta permitir que o hermeneuta encontre diferentes interpretacbes quanto a
exploracdo dos bens da Propriedade Industrial, limitando-os aos campos técnicos de sua
aplicacdo e impedindo, por exemplo, que determinados inventores requeiram a exploracdo de
tecnologias ja patenteadas por outrem, ou partes de processos ja patenteados, ou ainda exijam
que suas patentes abranjam diferentes areas do conhecimento cientifico e tecnoldgico.

Esse principio visa impedir a utilizacdo do proprio sistema de patentes como um meio

de burlar as limitacdes de exploracdo, ou a prépria exploracdo de bens ja protegidos:

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 protecdo do direito de propriedade
industrial, o principio em testilha estaria a preservar o incentivo a inovacao,
vez que agentes econdmicos penalizados por uma extensdo indevida da

513 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito da Concorrencial, p. 415-416.
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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
econdémico titular da tecnologia protegida, beneficiada pela protecéo
excessiva, também ndo teria estimulo para continuar investindo em pesquisa
e desenvolvimento cientifico.>!*

O prdprio controle perpetrado pelo CADE, com relagdo as utilizacfes de patentes e a
exploracdo destes ativos intangiveis, ndo tem como oferecer julgamentos muito precisos sobre
atos abusivos, ou o exercicio regular do direito do detentor da Propriedade Industrial, uma vez
que essa entidade pode deparar-se com situacdes em que um eventual ato de controle de
mercado pode tanto privilegiar as eficiéncias geradas, como desestimular futuras inovagoes.
Segundo Lilla, “dados empiricos demonstram que, dependendo das condi¢fes de mercado,
tanto situacbes de concorréncia, como de maior concentracdo, sdo capazes de conduzir a
inovagdo.’®

Nesse sentido, Brancher, ao tratar de inovacdo e convergéncia tecnoldgica, no ambito

das telecomunicagdes, destaca:

Assim, a preocupacdo constante em encontrar novas solugdes ou remédios
antitruste em situacBes de concentracdo econdmica deve ser vista como
cautela, pois vérias das j& existentes permite um controle e uma protegédo
efetiva da concorréncia. O perigo que se coloca é que uma preocupacgao
regulatoria excessiva ex ante resulte em retrocesso no processo de inovagao
tecnologica, o que certamente ndo terd beneficiarios e dificilmente alcancara
0s requisitos que levam ao bem-estar social >

No universo das patentes, a pratica de atos abusivos, porém encontra uma orienta¢do na
chamada doutrina da patent misuse. nascida, segundo Lim, da doutrina da equidade, praticada
pelas cortes americanas para equilibrar os interesses publicos e privados contra os abusos

praticados pelos titulares das patentes.>!’

514 EALCONE, Bruno. Ibidem, p. 201.

S5 LILLA, Paulo. lbidem, p. 82.

516 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 119.

517 Interpretacéo do texto original: Patent misuse is an extension of the equitable doctrine of unclean hands where
courts exercising their discretion will deny enforcement even if infringement is found. It acts as a public injunction
against abuses of the privilege granted under patent law, and balances public and private interests. LIM, Daryl.
Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn? Michigan Telecommunications and Technology Law
Review. V. 20, issue 2. Disponivel em:
<http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=mttlr>. Acesso em 03 mai. 2015, p.
308-309.
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Segundo Hoerner, haveria duas espécies distintas de patents misuses, quais sejam
aquelas provenientes da exploracdo da legislagcdo antitruste, e aquelas provenientes de
exploragéo indevida do monopodlio de exclusividade.>8

Na primeira espécie, tém-se aquelas situacdes que se enquadram na violacdo
convencional do Direito Antitruste, devendo a apreciacdo administrativa ou jurisdicional adotar
as regras convencionais da represséo da concorréncia.

A segunda espécie caracteriza-se pela utilizacdo do titular da patente, para além dos
limites definidos para o &mbito de sua exploracdo, extrapolando o alcance das reivindicacdes
descritas no pedido, ou ndo permitindo a venda ou licenga de seus direitos para terceiros.

Hoerner destaca que em nenhuma das duas hipoteses as Cortes Federais americanas
exigem uma apreciacdo de qualquer efeito anticoncorrencial, ou uma restricdo excessiva ao
comércio dos bens patenteados.>*® Isso ocorre porque a simples existéncia de relacoes
horizontais ou verticais entre os titulares de patentes ndo pode ser considerada per se uma
conduta anticoncorrencial®®, dependendo da comprovacio de praticas abusivas.

De acordo com o entendimento daquelas cortes, o direito de opor as patentes contra
terceiros, ou mesmo de explora-las economicamente fica suspenso enquanto durar a pratica
abusiva, inclusive o juiz teria o poder discriciondrio de recusar repara¢des de danos ou conferir
medidas cautelares ao titular da patente, até que este demonstre que tenha purgado totalmente
suas praticas abusivas.>?

Percebe-se entdo que os comportamentos abusivos estariam mais proximos de relacdes

qgue envolvem a concorréncia desleal e ndo propriamente as relacdes anticompetitivas

518 Tradugdo propria do original de HOERNER, Robert, J.: Patent misuse come in two species — use of a patent to
violate the antitrust laws and so-called extension of the monopoly-tipe misuse. Both types render the patent
unenforceable until purg.. “The Decline (and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit”. In:
Antitrust Law Journal, Vol. 69, No. 3 (2002), pp. 669-685, p. 669.

519 Interpretagio do original de HOERNER, Robert, J.: “Unlike an antitrust-tipepatente misuse, extension of the
monopoly misuse did not require a finding of either an anticompetitive effect or an unreasonable restraint of trade
- at least until the recent Federal Circuti cases which are discussed herein.”. Ibidem, p. 670.

520 Nesse sentido, LEMLEY, Mark. Apresenta o exemplo do Julgamento de United States v. AluminiumCo., no
qual o juiz decidiu que um Gnico produtor pode ser o sobrevivente de um grupo de concorrentes ativos, meramente
em virtude de suas habilidades superiores, viséo e industria, de forma que a legislagdo antitruste ndo pode ser usada
como instrumento para penalizar seus esfor¢os. Conforme entendimento ndo literal do trecho: “A single producer
may be the survivor out of a group of active competitors, merely by virtue of his superior skill, foresight and
industry. In such cases a strong argument can be made that, although, the result may expose the public to the evils
of monopoly, the Act does not mean to condemn the resultant of those very forces which is is its prime object to
foster... The successful competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he wins.” A new
balance between IP and Antitrust (April 1, 2007). Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas,
p. 11.

521 Intepretagdo com base no trecho de LIM, Darly: A judge finding patent misuse has the discretion to withhold
damages or injunctive relief even if the patents themselves have not yet been enforced. The patents in question are
rendered unenforceable until the effects of the misuse have been purged. Purging requires patentees to show that
they have completely abandoned the misconduct, and that their “baleful effects” have dissipated. Ibidem, p. 310.
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combatidas pelo direito antitruste. Entretanto, tais atos podem ser considerados, em si, um ato
ilicito, independentemente dos efeitos que possam provocar, se individuais ou coletivos,
merecendo, desse modo, repressdo, tanto pelos concorrentes prejudicados individualmente,
quanto pelas autoridades de protecdo ao mercado.

Barbosa destaca o fato de que esse caminho adotado pela doutrina americana apresenta
uma vantagem sob a andlise antitruste, pois permite a repressao de atos de empresas que
praticam condutas abusivas, mesmo que elas ndo adotem uma posicdo de dominacdo de
mercado.®??

A abusividade da exploracdo do direito de patentes esta na constatacdo de que seu titular
praticou atos que ultrapassaram os limites do poder juridico que Ihe foi conferido para exploréa-
las. “Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma
patente, mas fora do escopo da concessdo, estd em abuso de patente.”?®

Relembrando que as patentes em si ndo sdo suficientes para promover qualquer
desenvolvimento econémico e social, ou entdo relagdes de desequilibrio entre concorrentes e
desvio de clientela, mas sim, a forma como elas sdo utilizadas por aqueles que detém a sua
titularidade.

Exemplo interessante desta utilizacdo abusiva de direitos inerentes as patentes,
destacado por Gilbert e Tom, ocorreu nos Estados Unidos, envolvendo licenciamento de

tecnologia a entidade de padronizacdo. Segundo 0s autores:

522 ¢f. BARBOSA, Denise Barbosa. A vantagem do uso deste caminho é prescindir da determinagdo de uma
situacdo de concorréncia como determinada sob a pratica antitruste. Assim, mesmo a patente de uma titular que
ndo disponha de posicdo dominante poderd, em tese, ser objeto de abuso. Na pratica americana, no entanto, a
construcgdo jurisprudencial, ap6s 1982, deixou de considerar que qualquer dos abusos antes catalogados (com a
excecdo, talvez, de imposicao de royalties apds a vigéncia da patente) como automaticamente aplicaveis. A criacédo
de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual — o caso sul americano. Centro
Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentével - International Centre for Trade and Sustainable

Development (ICTSD), 2005. Disponivel em:
<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20 formatado. pdf.> Acesso em 14 mai. 2015,
p. 65.

52 BARBOSA, Denis Borges. Licencas compulsorias por abuso de patentes. Disponivel em:
<http://nbb.com.br/pub/propriedadel5.pdf>. Acesso em 22 de setembro de 2014.
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Em 1992, a Video Electronics Sandards Association estabeleceu um padrdo
denominado VL-bus, um mecanismo para transferir instrucbes entre o
computador e equipamentos periféricos. A empresa Dell Computadores era
participante do processo de padronizagdo, mas ndo revelou que detinha a
propriedade intelectual necessaria para a implementacdo do padrdo. Apds
fabricantes de computadores terem escolhido e utilizado o padrdo VL-bus,
com vendas superiores a 1,4 milhdo de computadores pessoais com essa
tecnologia, a Dell anunciou sua inten¢do em cobrar royalties. A FTC interveio,
acusando a Dell de empregar métodos desleais de competicdo mediante abuso
no processo de padronizagéo. °%*

Desse modo, analisando inclusive o exemplo acima transcrito, é possivel entender que,
qguando a exploracdo das patentes circunscreve-se a meios leais, dentro do universo
concorrencial, havera a precedéncia do principio da preservacdo da propriedade, fazendo cingir-
se o principio da livre iniciativa, dentro dos parametros estabelecidos para sua exploragéo,
presentes no artigo 42, da Lei 9.279/96.°® Ao contréario, quando verificada a prética de atos
abusivos, por parte do titular da patente contra seus concorrentes, deverdo prevalecer os
preceitos de protecdo ao mercado e a livre concorréncia.

Constata-se que, de fato, a exploracdo das patentes pode ensejar em dominacdo de
mercados com reflexos, inclusive, sob o0 aspecto econdmico e concorrencial. Entretanto, a
formagdo de monopdlio ou dominagdo de um mercado relevante é tema que se relaciona a sua
exploragdo abusiva, “pois nada obsta que varios direitos de propriedade industrial concorram
dentro de um mesmo mercado™®?, sem que isso implique em monopdlio econdmico individual.

Outrossim, a exploracéo abusiva da patente pode ser constatada, em especial, quando
presentes as seguintes praticas: cobranca de royalties apds ter expirado o prazo de exploracéo,
registros de patentes de bloqueio, recusa de licenciamento, venda casada com licenciamento e

compromisso de exclusividade, ndo concorréncia e nao suscitar nulidade da patente.

524 Traducdo livre do original de GILBERT, Richard J.; TOM, Willard K.: In 1992, the Video Electronics Standards
Association established a standard for the VLbus, a mechanism to transfer instructions between a computer’s
microprocessor and its peripheral devices. Dell Computer was a participant in the standard-setting process, but did
not disclose that it owned intellectual property that was necessary to implement the standard. After computer
manufacturers sold more than 1.4 million personal computers incorporating the VLbus, Dell announced its intent
to collect royalties. The FTC intervened and accused Dell of engaging in unfair methods of competition by abusing
the standard-setting process. Is Innovation King at the Antitrust Agencies? The Intellectual Property
Guidelines Five Years Later. April 2001. Disponivel em:
<http://www.escholarship.org/uc/item/4mf5t2bm.pdf;origin=repeccitec>. Acesso em 25 mar. 2015. p. 24.

S5Art. 42. 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 propdsitos: | - produto objeto de patente; Il - processo ou
produto obtido diretamente por processo patenteado.§ 1° 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 violagdo
de direito da patente de processo, a que se refere o inciso Il, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar,
mediante determinac&o judicial especifica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricacéo diverso daquele
protegido pela patente.

526 SZMID, Rafael. Ibidem, p. 313.



184

Todas essas praticas serdo destacadas a seguir de forma sucinta, com a intencdo de
exemplificar e esclarecer as situagdes abusivas que podem ser praticadas pelos titulares de
patentes, sem a pretensdo de exaurir o tema, ja que cada um desses itens enseja uma pesquisa

individual, o que tornaria o presente estudo muito extenso, fugindo ao seu objetivo.

A) Cobranca de royalties ap6s ter expirado o prazo de exploracéo.

A cobranca de royalties ap0s o final do prazo de exploracdo de patentes pode parecer
uma questdo de pouca importancia, a primeira vista, uma vez que € inegavel que os titulares
das patentes somente podem impedir terceiros de explorar as patentes, ou mesmo cobrar
daqueles que foram licenciados para explora-las, enquanto durar a protecédo legal conferida pelo
INPI.

Vale esclarecer que essa regra ndo € absoluta, pois mantém pontos controversos que, em
regra, acabam gerando discussdes e desentendimentos, especialmente quando relacionados ao
licenciamento do invento.

Inicialmente é importante destacar que nem sempre o pagamento de contraprestaces
pelas licencas, apds a extingdo do direito de exclusividade, caracteriza um ato abusivo, pois
pode ser proveniente de clausula contratual especifica, inserida nos contratos de licenca
originarios, em muitos casos, de parcelamentos de royalties, tal como destaca Assafim:

Néo oferece nenhuma duvida o caso em que o pagamento feito apds a extin¢ao
da licenca de patente tenha como objetivo remuneragdo ou canones gerados
na fase anterior & extingdo daquela. E indubitavel, de fato, que as partes
possam estabelecer, com liberdade, a forma e o prazo de pagamento de tais
remuneracdes pelo licenciado.>?’

Assim, para que se caracterize a préatica de ato abusivo, deve ser demonstrado que o
titular da patente esteja explorando a boa-fé dagueles a quem os licenciamentos sdo destinados.
Quando o titular da patente mantém a cobranca dos royalties, mesmo depois de expirado o
prazo da sua exploracéo exclusiva, acaba por conservar uma vantagem econdmica em relacéo
a Seus concorrentes que ndo deveria manter.

Tal situacdo, quando comprovada, caracteriza ato abusivo, que pode ensejar inclusive
na possibilidade de regresso contra os valores pagos pela tecnologia, ja em dominio pablico,
que Ihe foi indevidamente cobrada.

527 ASSAFIM, Marcelo. A transferéncia de tecnologia no Brasil, p. 194.



185

A questdo pode parecer simples, mas as discussdes sobre a manutencao de cobranca de
royalties encontra alguns pontos polémicos, em especial relacionados a Lei dos Cultivares (Lei
9.456/97), especialmente em seu artigo 10, que apresentou situacfes em que sao permitidas as
violag@es do direito de propriedade industrial.>%®

Exemplo interessante sobre tal questdo envolve a empresa Monsanto, detentora da
tecnologia roundup ready (RR1) e de diversos produtores rurais de soja no Brasil, havendo
inclusive decisdes judiciais em sentido oposto, tal como ocorreu no Tribunal de Justica do
Estado do Mato Grosso®?® e do Rio Grande do Sul®*°. No primeiro, prevaleceu a tese dos
agricultores, e no segundo, a Monsanto sagrou-se vitoriosa em suas pretensoes.

Segundo os produtores rurais, ao cobrar royalties sobre as sementes reservadas para o
replantio, a Monsanto estaria violando direito federal, inserto na Lei de Cultivares, que permite
a reserva de graos para plantios subsequentes, sem pagamento de nova taxa de remuneracao a
propriedade intelectual. Ainda que tais direitos estivessem em dominio publico, em razdo da
expiragdo do prazo de validade da Carta Patente, Pl 1100007-4 (até 10.07.2007), bem como as
demais Cartas Patentes referentes as variacdes ou melhoramentos da original, sendo indevida a
cobranca de qualquer indenizacao desde essa data.

Ao contréario, a Monsanto sustenta que possui a titularidade sobre as sementes de soja
RR, que séo protegidas por um leque de patentes outorgadas pelo INPI, e que na area agricola,
independentemente de registro de Cultivares, ocorrem invencdes relativas a organismos
geneticamente modificados, que devem ser protegidos pelo sistema de patentes, em razdo da
criacdo e desenvolvimento de tecnologia investida.

Essa mesma empresa sustentou ainda que o prazo de validade de patente estrangeira —
pipeline —deve corresponder exatamente ao prazo remanescente de protecdo no pais estrangeiro
onde foi concedida, para que caia concomitantemente em dominio publico.

Em virtude dessas divergéncias sobre tal assunto, em julho de 2013, a Terceira Turma

do Superior Tribunal de Justica, em julgamento de agravos regimentais, entendeu pela

58Art, 10. N&o fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

| - reserva e planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja
posse detenha;

Il - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;
111 - utiliza a cultivar como fonte de variagdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doacdo ou troca, exclusivamente para outros
pequenos produtores rurais, no &mbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais,
conduzidos por 6rgdos publicos ou organiza¢des ndo-governamentais, autorizados pelo Poder Publico.

529 Decisdo julgada em 10/12/2013 no processo 0045044-11.2013.8.11.0000.Disponivel em:
http://www.tjmt.jus.br/jurisprudencia.Acesso em 20 de outubro de 2014.

%0 Decisdo  julgada em  23/09/2009 no  processo  70030660799.  Disponivel  em:
<http://www.tjrs.jus.br/jurisprudéncia>. Acesso em 26 mar. 2015.
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impossibilidade de cobranca de royalties, pela Monsanto, por ter expirado o prazo de
exploracdo dessa tecnologia, em 31 de agosto de 2010.%%!

Assim, 0 caso acima transcrito serve para ilustrar que a questdo de cobranca de royalties
ndo se mostra tdo simples quanto parece. Nao obstante, é inegavel constatar que comprovado o
ato abusivo haverd um prejuizo claro ao mercado e aos consumidores em especial, pois 0s
produtos que deveriam ter seu custo reduzido pelo dominio pablico da patente ndo conseguiram
té-lo. Sob o ponto de vista do empresario detentor das patentes, a pratica do ato abusivo lhe
confere uma vantagem econdmica indevida, mesmo em relacéo aos seus concorrentes, pois ha

um aumento improprio dos lucros advindos da exploracéo do produto patenteado.

B) Registros de patentes de blogueio.

As cobrancas de royalties, muitas vezes fora do prazo de concessao, estéo relacionadas
a estratégias de desestimulo a novas pesquisas. Sao as hipoteses de patentes de blogueio, cuja

explicacdo de Mendes, Oliveira e Pinheiro deve ser destacada:

Esse mecanismo funciona da seguinte maneira: mesmo sabendo que, em
condi¢des normais, determinada invengdo jamais chegard ao mercado, seu
detentor opta pela protecdo do invento via pedido de patente e, assim, cria-se
uma espécie de escada de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na qual cada
patente de bloqueio seria um degrau. E, para utilizar essa escada, a cada passo
rumo ao desenvolvimento tecnoldgico, 0s concorrentes tém que pagar taxas
de licenciamento aos detentores de cada respectivo direito (degrau). Na
pratica, para cada patente de blogueio, ou degrau da escada de P&D, os custos
de transa¢do sobem exponencialmente, até, como nao raro ocorrem, tornarem-
se exorbitantes, limitando o acesso da populagdo as tecnologias que,
eventualmente, sobrevivem a escalada da bancada de pesquisa ao mercado.>?

A prética de patentes de bloqueio pode representar em um ato isolado de uma empresa
detentora de todas essas patentes, ou entdo, por meio de um grupo de empresarios que adotem
como estratégias para limitar a concorréncia a fixacdo de precos de mercado dos bens
patenteados, ou mesmo a divisdo desses mercados, eliminando os rivais que nao possuem

condicdes de participar dessas invencoes.

531 Conforme noticias do ST, disponivel em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/%C3%9Altimas/Confirmada-decis%C3%A30-
gue-negou-extens%C3%A30-de-patente-de-soja-transg%C3%AAnica-da-Monsanto. Acesso em 30 mai. 2015.
%2 MENDES, Dany Rafael Fonseca; OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino de; PINHEIRO, Adalberto
Amorim. As patentes de segundo uso e de formas polimorficas e o Projeto de Lei n° 5.402/2013. Revista
Eletronica do Mestrado em Direito da UFAL. v. 5 n. 2 (2014), p. 29-46, jul/dez 2014. Disponivel em
<http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal>. Acesso em 22 abr. 2015.
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Nas duas hipéteses, é possivel identificar ilicitos concorrenciais e até a classica
configuracdo de cartéis, pois é evidente a reunido de empresarios em beneficio proprio em
detrimento de outros agentes do mercado. “Se o portfolio de patentes de apenas uma empresa
pode ter o potencial para eliminar a competicdo, o risco de formacao cartel € aumentado quando
diversas empresas licenciam mutuamente seus portfolios em um pool de patentes.”>3

O pool de patentes caracteriza-se como um acordo entre diversos detentores de patentes,
administrado por uma mesma personalidade juridica, criada, ou ndo, para a captacéo e partilha
de royalties, e para que esse conjunto de patentes seja licenciado como um pacote para terceiros.

Os contratos de licenca de patentes podem ser utilizados como uma forma de restri¢do
do mercado a novos concorrentes que estardo excluidos das relagdes tecnoldgicas exploradas
pelas empresas parceiras.

Nesse sentido, destaca o posicionamento de Katia Regina do Valle Freitas Pinto, em sua

tese de doutorado apresentada a Universidade Federal do Rio de Janeiro:

Um possivel efeito anticompetitivo desse tipo de arranjo € o fato dele
desencorajar, em alguns casos, 0 investimento em P&D, o que prejudica a
inovacdo. Por um lado, em um pool de empresas cujos membros sdo obrigados
a licenciar aos demais as tecnologias presentes e futuras a um pre¢o minimo,
pode haver uma redugdo nos incentivos para investimentos em P&D. Isso
ocorre porgue, nesse caso, como as firmas deverdo dividir com o pool os
éxitos relacionados a novas tecnologias ou melhoramentos, as demais
participantes tendem a agir como free riders. Por outro lado, os beneficios
desse tipo de arranjo a serem considerados envolvem a exploracdo de
economias de escala e a integracdo de capacidades complementares de seus
membros.>3*

E fato que nem sempre esses acordos caracterizam-se como atos abusivos, ou até mesmo
como hipoéteses de blogueio, pois podem configurar-se como eficientes e pré-competitivos.

Ao tratar, tanto de licencas cruzadas, quanto dos pools de patentes, o Antitrust
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property do, Departamento de Justica americano,
reconheceu que elas podem promover a competitividade, na medida que possam integrar as

tecnologias, reduzindo os custos de transacio e posicdes de bloqueio de patentes.>®

533 SILVA, Denise Freitas. Pools de Patentes: Tépicos Relevantes para Defesa do Interesse Plblico. Revista de
Direito Econdmico e Socioambiental. Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1-34, jan./jun. 2013. Disponivel em:
http://wwwz2.pucpr.br/reol/pb/index.php/direitoeconomico. Acesso em 03 mai. 2015.

534 PINTO, Katia Regina do Valle Freitas. Integracdo entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorréncia:
O Licenciamento de Patentes no Brasil. Rio de Janeiro, 2009, 209 p. Tese (Doutorado em Economia) — Instituto
de  Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. Disponivel em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp092888.pdf>. Acesso em 05 abr. 2014, p. 95.

535 Conforme interpretagéo propria do texto original presente no item 5.5 do Antitrust Guidelines for the Licensing
of Intellectual Property: Cross-licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of
different items of intellectual property to license one another or third parties. These arrangements may provide
procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking
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Assim, a inclusdo de patentes de bloqueio pode caracterizar uma pratica de ato abusivo
e ensejar em diferentes ilicitos concorrenciais, pela fixacdo de precos e divisdo de mercados,
porém, vale destacar que a andlise dessas situacdes deve levar em consideracgdo a intencéo dos
agentes e as caracteristicas do mercado, cujos acordos de patentes estdo inseridos.

Um exemplo interessante, a respeito da concentracdo de patentes entre empresas no
Brasil, foi constatado no caso que envolveu as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Syngenta
Seeds Ltda, analisado pelo Ato de Concentracdo n.° 08012.000311/2007-26, julgado pelo
CADE 53¢

O caso concreto compreendeu um Acordo Comercial que estabelecia termos e condigcfes
pelos quais a empresa Syngenta teria o licenciamento de patentes e de know-how necessario
para o desenvolvimento das linhagens e cultivares de soja tolerantes ao glifosato, bem como as
multiplicacdes por intermédio de agentes especificos.

O que motivou a discussdo ndo foi propriamente a venda de sementes, mas sim 0
fornecimento de tecnologia para as empresas que iriam desenvolver o produto final. De acordo
com o parecer Procade, n. 14/2007,%%" a redac&o da clausula 32, especialmente em seu item 11,
assim como disposicdes contidas em seu subitem 3.3.1, seria considerada anticompetitiva, uma
vez que possibilitaria a vedacdo pela Monsanto da utilizacdo de multiplicadores que viessem a
produzir ou comercializar sementes de soja com toleréncia ao glifosato que néo contivessem a
tecnologia Monsanto.

A decisdo do CADE no processo mencionado foi pela aprovacdo do contrato de licenca
com restricdes, devendo as partes incluir no Acordo Comercial a permissdo para a empresa
Syngenta de firmar acordos comerciais similares com terceiros.

No exemplo exposto, foi demonstrado que a liberdade de contratar acabou sendo violada
por uma pratica abusiva de natureza contratual, impedindo novas contratacdes e vinculando

novas pesquisas e patentes apenas as partes contratantes.
C) Recusa de licenciamento

Outra questdo controversa relacionada ao abuso de patentes estd na pratica dos seus

titulares em ndo conferir, deliberadamente, o licenciamento aqueles que tém interesse em

positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-
licensing and pooling arrangements are often procompetitive. Op. cit.

5% Disponivel nas jurisprudéncias do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000280341635.pdf>.
Acesso em 26 mar. 2015.

537 Disponivel nas jurisprudéncias do CADE: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000278051491.pdf>.
Acesso em 26 mar. 2015.
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explorar a tecnologia, ou entdo, oferecem licencas a precos exorbitantes, o que acaba por excluir
as empresas interessadas na tecnologia oferecida, pelo baixo retorno que o investimento no
licenciamento podera proporcionar aos interessados.

Em geral, ndo se pode interferir deliberadamente no direito de exploracdo dos titulares
de bens da Propriedade Industrial, tampouco na sua liberdade de contratar ou ndo, pois
receberam os ativos intangiveis na condi¢cdo de monopolio legal, podendo livremente autorizar
ou nao a exploracao desses bens por terceiros. Desse modo, ndo existe nenhum dever especifico
ou genérico, por parte dagquelas empresas detentoras de patentes, em conceder licencas sobre
estas aqueles com quem ndo tém quaisquer relagdes comerciais.

Tal questdo se mostra delicada, conforme debatido em topico anterior, pois interfere
diretamente na liberdade de contratar que o titular da patente possui com relacdo a terceiros,
sejam estes seus concorrentes diretos ou ndo. Ainda, em geral, a recusa de licenciar pode
encontrar elementos justificadores que ndo caracterizam qualquer abuso de direitos, respaldada

em questdes comerciais, tal como destaca Brancher:

A recusa pode se justificar igualmente pelo receio de o inovador ter sua
tecnologia apropriada indevidamente ap6s o licenciamento. Ou ainda 0 motivo
poderia ser pelo fato de que, em se apresentando como o Unico detentor da
tecnologia, 0 monopdlio econdmico seja a melhor forma de obter o retorno do
investimento em P&D que lhe trouxe sérios riscos e ainda custara um tempo
e grande economia de escala para ser amortizado.5®

Corroborando o entendimento do citado autor, o CADE manifestou no caso Instituto
Radioldgico Bento Gongalves — RS v. Sociedade Dr. Bartholomeu Tacchini, julgado em 2009

que:

A jurisprudéncia brasileira, formulada com o julgamento da AP N. 159/88 e
ratificada recentemente no PA n. 42/92 admite a recusa de venda desde que
ndo configurada a tentativa de dominagdo de mercado ou eliminacdo da
concorréncia, haja vista que se faz necessario considerar razoabilidade da

conduta do agente econémico do ponto de vista de sua estratégia comercial.
539

Isso implica reconhecer que, sempre que houver a imposicdo de uma licenca de forma
compulsoria ao titular da patente, haverd uma interferéncia, ndo s6 na motivacdo para a
realizacdo de novas pesquisas, bem como na sua liberdade de escolha de seus parceiros

comerciais.

5% BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 151.
%% Voto do Conselheiro relator, Carlos Ragazzo: Disponivel nas jurisprudéncias do CADE:
<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000442581031.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.
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Em virtude disso, Monteiro alerta que se deve entender que o direito da concorréncia s6
deve interferir na liberdade de conceder licengas sobre bens da propriedade Industrial “em
situagdes marcadamente excepcionais, ou para manter o diapasdo, em ‘circunstancias
excepcionais’ e devidamente justificadas.”>*

A contratacdo compulséria somente poderd ser imposta aqueles a quem o titular da
patente ndo a fez de forma discriciondria, quando ndo for verificada alternativa
economicamente viavel para a exploracéo da atividade econémica, tendo como claro beneficio
a0 mercado e aos consumidores.>

Desse modo, o que poderé ser considerado como ato abusivo ndo é a simples recusa de
contratar, mas sim, as intencbes que motivam essa recusa no sentido de prejudicar

deliberadamente o mercado e os consumidores, conforme destaca Brancher:

O problema néo estéa baseado no fato de que a recusa ao licenciamento ou ao
acesso a tecnologia ser algo ilegitimo ou ilegal, pois poderia parecer uma
restricdo ao monopalio legal obtido em todo o contexto de prote¢do a inovagao
tecnolégica necesséaria para o desenvolvimento econémico. O problema
reside, em verdade, nos efeitos que essa determinada atitude pode ocasionar a
concorréncia e, em Ultima instancia, ao consumidor.542

A abusividade do exercicio de direitos da patente esta no ato de poder do seu titular que
apresenta recusa imotivada de contratar, sem qualquer justificativa plausivel ou até mesmo
exigindo contraprestacdes imotivadas, ou ainda cobrando precos exorbitantes. Essas praticas
deverdo caracterizar conduta anticoncorrencial prevista nos incisos X1 e XII, do 8§3°, do artigo
36, da Lei 12.529.543

Importante destacar que a recusa de contratar ndo se limita apenas a um ato negativo do
titular da patente na aceitacao de licenciar com outros empresarios, mas também na exigéncia
de praticas e condic@es injustificaveis.

Tal posicionamento ndo estd inserido apenas na legislacdo antitruste brasileira, mas
também confirmado em entendimento da Comissao Europeia, tal como destaca MONTEIRO:

"A Comissdo pronunciou-se neste sentido quando na decisdo Deutsch Post considerou como

540 MONTEIRO, Luis. lbidem, p. 154.

541 Nesse sentido, SALOMAO FILHO, Calixto. Explica: De forma muito sintética e abreviada, pode-se dizer que
a compulsdo consiste na determinagdo das condigdes essenciais do negécio por uma das partes contratantes, em
decorréncia da inexisténcia de alternativa economicamente vidvel para a outra parte. Direito da Concorrencial,
p. 500.

5422 BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 150-151.

53 Art. 36, §3°, X1 e XII: recusar a venda de bens ou a prestagdo de servigos, dentre das condi¢des de pagamento
normais aos usos e costumes comerciais; dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento das relacGes
comerciais de prazo indeterminado em razao de recusa da outra parte em submeter-se a clausulas e condigGes
comerciais injustificaveis ou anticoncorrenciais.



191

recusas ndo s6 as manifestacdes puras nesse sentido, mas igualmente, a sujeicao da aceitacdo a
termos objectivamente desrazoaveis".>**

Desse modo, para que fique caracterizada a recusa de contratar como pratica abusiva,
deve estar evidente a pratica de atos abusivos, no sentido de impedir o concorrente de se

desenvolver no mercado, tal como destacado por Ferrar Jr.:

(...) os impedimentos de que aqui se trata apontam para situagdes de dominio
gue garantem a certos agentes formas de supremacia ou na criacao e producéo
de tecnologias, ou no uso intensivo de propaganda capaz de privilegiar
marcas, inventos, patenteados ou nédo etc., de modo a engendrar atos ou
praticas abusivas.>*®

Em caso pratico, de natureza analoga, julgado pelo Tribunal de Justica do Rio Grande
do Sul, processo n.° 0533119-02.2011.8.21.7000, cujo transito se deu em 22/10/2014, os
desembargadores reconheceram a pratica de concorréncia desleal da empresa Lebon Produtos
Quimicos e Farmacéuticos Ltda. por negativa em contratar com Almir Moojen Nacul e a
empresa Biomedical Comércio Ind. Importaco e Exportacdo de Produtos Médicos.>*

Nesse caso especifico, a empresa Lebon Produtos Quimicos e Farmacéuticos Ltda.,
titular da patente de produto farmacéutico, “New Plastic”, celebrou contrato de producédo e
comercializacdo desse produto pelo prazo de 05 anos com a empresa Biomedical Comércio Ind.
Importagdo e Exportagdo de Produtos Meédicos.

Apobs o vencimento do prazo, a empresa titular do produto modificou seu registro na
ANVISA, alterando 0 nome do produto para “Art Safe”’, mas sem modificagdo na formula.

Com essa alteracdo, a empresa titular do produto apresentou uma série de exigéncias
para a empresa contratada, negando-se a renovar o contrato de producdo. Tal atitude foi
reconhecida pelo tribunal como ato de concorréncia desleal, tal como destaca o voto do Relator

Guinther Spode: “A acdo, como ja referido, ¢ de concorréncia desleal. Afastada a possibilidade

4 MONTEIRO, Luis. Ibidem, p. 155-156.

55 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Propriedade Industrial e Defesa da concorréncia. Disponivel em
http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96. Acesso em 12 de setembro de 2014.

%6 Ementa do Julgamento. AGRAVO. CONTRATO DE PRODUCAO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS. USO ESTETICO E REPARADOR. FUNGAO SOCIAL DO CONTRATO. limites
AO DIREITO POTESTATIVO.A funcdo social dos contratos veda que a sua interpretacdo imponha o exercicio
abusivo das préprias razdes. Funcédo social do contrato que determina se atente aos designios metaindividuais dos
contratos afastando-se do exercicio potestativo do direito que emerge do contrato. Condicoes de exercicio do
contrato devem estabelecer trocas justas sem atentar a sua fungéo social (principio da socialidade do contrato —
art. 461, C. Civil). Disponivel em: http://www.tjrs.jus.br/busca. Ver processo n.° 0533119-02.2011.8.21.7000.
Acesso em 11 set. 2014.



192

de leséo desleal a concorréncia ndo vejo motivo para que se mantenha vedada a industrializacdo
do produto.”>*’

Nesse caso especifico, a contratacdo acabou sendo realizada de forma compulsoria,
entretanto os efeitos da decisdo foram levados ao conhecimento do CADE, pois tratou de
disputa entre dois empresarios. Vale destacar que, em todos 0s casos em que o licenciamento
compulsorio de patentes for determinado, seja pela autoridade judicial ou mesmo pela
autoridade administrativa de repressao a concorréncia, cabe ao INPI a obrigacdo de impor essa
penalidade, por ser sua atribuicdo exclusiva.

Vale destacar também que nem sempre o licenciamento compulsério pode ser adotado
como regra geral, mas apenas em situacdes excepcionais em beneficio do mercado, ou no caso
de concorréncia desleal como coibicao ao ato de abuso de poder.

Ainda, ao apresentar razdes que permitem a contratacdo compulsoria sobre bens da
Propriedade Intelectual, Sampaio ressalta que essa medida seria mais aceitavel do que a
propriedade corporea, devido a natureza ndo excludente desses direitos, ndo ocorrendo
necessariamente uma reducdo dos padrdes de inovacdo, pois a contratacdo ndo ocorreria de
forma gratuita.>*®

Exemplo em sentido contrario ocorreu no Ato de Concentracdo 47/95, julgado pelo
CADE, em 15 de dezembro de 1997, no qual aquele érgdo administrativo apreciou a aquisi¢ao
da SARSA (Laboratérios Silva Araujo S/A) dos ativos da empresa Merrell Lepetit
Farmacéutica e Inddstria Ltda., todas produtoras e comercializadoras de produtos
farmacéuticos.

Essa incorporagdo de empresas no Brasil era na realidade o resultado de uma fuséo
mundial das divisdes farmacéuticas da Hoechst AG e da Dow Chemical Co., das quais as
empresas brasileiras eram representantes, o que impactaria no mercado relevante de produtos
de 8 (oito) classes terapéuticas.

A preocupacdo com essa incorporacao exposta no relatorio voltava-se para a analise do
mercado e para o fato de que a empresa Hoechst AG era detentora dos direitos de uma molécula

de dipirona de reconhecida eficiéncia no mercado, como destacado:

b) tendo a Hoechst AG sintetizado originalmente a molécula de dipirona, seu
padrdo de qualidade alcanca o0s niveis mais altos conhecidos

547 |dem. Vale ressaltar que a solugdo para o problema apresentado pelas partes ndo vislumbrou a abusividade da
exploracéo da patente do produto farmacéutico, mas sim na funcéo social do contrato, entretanto, o reconhecimento
da abusividade contratual serve como mecanismo de ilustracdo adequado as hipdteses de negativa de realizagdo
de contratos de licenciamento.

548 ¢f. SAMPAIO, Patricia. Ibidem, p. 175-176.
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internacionalmente, sendo esse padrdo de qualidade indispensavel
principalmente para a producédo da apresentacao na forma injetavel, razao pela
gual a Hoechst AG tornou-se praticamente a Unica fabricante para essa forma
de apresentagdo.>*°

A solucdo encontrada pelo CADE foi a aprovacdo, por unanimidade, do ato de
concentragdo entre as empresas, entretanto impdés limites ao mesmo, com reflexos inclusive nos
contratos de transferéncia de tecnologia a cargo do INPI.>%

Vale destacar, porém, o trecho do voto do conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro, com

relacdo a contratacdo com terceiros:

5.6 O recurso do licenciamento ou qualquer forma de cessdo voluntaria de
direitos sobre marcas comerciais como instrumento de politica de
concorréncia, com fulcro no artigo 58 da Lei8.884/94, deve ficar reservado
para situacGes de clara dominagdo de mercado, exclusdo ou eliminagdo de
competidores efetivos ou potenciais através da elevacdo das barreiras a sua
entrada no mercado e outras formas de lesdo potencial a concorréncia (...)**

Conclui-se entdo que a recusa de contratar direitos da propriedade industrial somente

sera caracterizada como um ato abusivo e um ilicito concorrencial, quando estiverem presentes

549 Relatério: Disponivel nas jurisprudéncias do CADE:
<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000156841507.pdf>. Acesso em 26 mar. 2015.

550 EMENTA:20.08.97 - O Plenario, por unanimidade, decidiu reconhecer que o Ato é passivel de aprovacédo sob
condicBes, seguindo proposta do Conselheiro Relator, o Plenario decidiu ainda, converter o julgamento em
diligéncia, com vista a definir, no prazo méximo de trinta dias prorrogavel a critério do Conselheiro Relator, as
condigBes de aprovacao do Ato. Para tanto, o Plendrio indicou 0s seguintes aspectos principais como objeto das
diligéncias a serem conduzidas pelo Conselheiro Relator junto as Requerentes e a outras entidades e 6rgaos
publicos: a) comportamento dos precos de produtos relevantes; b) viabilidade da fabricagdo no Brasil do principio
ativo de produtos relevantes; ¢) comportamento e justificacdo dos precos de importagdo das matérias-primas de
produtos relevantes; d) possibilidade de aplicagdo de normas sobre denominagdes genéricas a produtos relevantes
(Ministério da Saude); e) contratos de transferéncias de tecnologia e outros aspectos da competéncia do INPI; f)
beneficios para o consumidor brasileiro resultantes dos esforcos de P&D para o langamento de novos farmacos e
medicamento 12.11.97 - Ata 612 - Determina a prorrogacgao por 40 dias, a contar de 07 de novembro de 1997, do
prazo para conclusédo das diligéncias sobre as condi¢des de aprovacdo do Ato de Concentracdo 03.12.97 - Ata 632
- O Plenério, por unanimidade, aprovou o termo de Compromisso de Desempenho nos termos do voto do relator
Plenario, por unanimidade, decidiu ainda: a) determinar gestdes junto ao Ministério da Salude para colaborar
anélise de eventuais proposi¢fes voltadas a reduzir o periodo de aprovacdo e obtengdo de registro de novos
medicamentos ingressante no pais , vez que a demora em obté-los foi identificada como uma das barreiras
institucionais de entrada, que inibem a competitividade desse mercado; b) oficiar ao Ministério da Salde,
especificamente a Secretaria de Vigilancia Sanitaria, comentando quanto a conveniéncia de passar a exigir dos
demais laboratorios fabricantes de medicamentos a base de dipirona, especialmente em forma injetavel, laudos
complementares de qualidade de produtos fabricados com a matéria-prima oriunda da China e da india; c) solicitar
a Secretaria de Comércio Exterior do MICT que examine a conveniéncia de se adotar eventuais medidas
compensatorias das ineficiéncias representadas pelas importag@es crescentes de insumos farmoquimicos a baixos
precos, mas possivelmente fora dos padrdes minimos de qualidade e produtividade condizentes com a abertura do
mercado nacional e com os interesses do consumidor brasileiro, e d) oficiar e encaminhar a Secretaria da Receita
Federal c6pia do termo do compromisso de desempenho firmado com as Requerentes, esclarecendo que, com 0
referido documento, o CADE nédo estard homologando como preco justo de mercado o preco de transferéncia
decidido unilateralmente pela HMR. Disponivel em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8.
Acesso em 26 mar. 2015.

551 Voto do Conselheiro: Disponivel nas jurisprudéncias do CADE:
http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000156851833.pdf. Acesso em 26 mar. 2015.
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alguns requisitos, tais como o poder de mercado do titular da patente, a inexisténcia de
justificativas para a recusa e o fato dessa recusa poder se mostrar como eficiente e capaz de

eliminar a concorréncia e prejudicar os consumidores em geral.

D) Venda casada no licenciamento de patentes — Licenca casada.

A prética de vendas de produtos de forma conjunta, ou casada, encontra, no
ordenamento juridico, diferentes regulamentacbes, seja sob a Otica de protecdo ao
consumidor®>2, bem como sob a dtica do mercado, uma vez que pode ser considera como uma
prética de restricdo ou eliminagdo da concorréncia.>

Para Forgioni, a venda casada se caracteriza nas situa¢des “em que um sujeito subordina
a venda de um bem (produto principal, produto subordinante ou tying product) a aquisicao de
outro, ou a utilizacdo de um servico (produto ou servigco vinculado, subordinado ou tied
product)”®**, ou mesmo a vinculacdo de prestacdo de um servico a utilizagdo de outro ou a
aquisicdo de um bem.

E relevante esclarecer também que nem toda venda de bens em conjunto,
complementares ou ndo, caracteriza a venda casada como um ato anticoncorrencial. Ao
contrario, em muitas situacdes, a venda casada representa uma vantagem, tanto aos empresarios,
quanto aos consumidores, pois pode caracterizar uma economia de custos e reducéo de pregos.

Como exemplo, cita-se o caso dos modernos aparelhos de telefonia celular, chamados
smartfhones, ou mesmo outros aparelhos de informatica, como notebooks ou tablets. Ha neles
uma grande quantidade de tecnologias e programas cuja comercializacdo em conjunto é
desejada pelos consumidores. Em todos esses produtos, havera uma grande concentracdo de
diferentes produtos (softwares) sendo comercializados por intermédio de uma unica venda e até
mesmo de servigcos de assisténcia técnica que serdo atrativos aqueles a quem se destinam,
implicando em eficiéncia comercial ao empresario que os coloca no mercado, e representando,
inclusive, uma diminuicdo do custo de cada produto (pois, se fossem vendidos separadamente
implicaria em um aumento de precos).

Nesse sentido, Saloméo Filho alerta para o fato de que existe uma relagéo de venda

casada que se mostra natural nas relacbes mercadologicas que ndo impde produtos indesejados

552 Tal como previsto no inciso | do artigo 39 do Cddigo de Defesa do Consumidor, considerando a venda casada
uma pratica abusiva.

553 Tal como previsto no inciso XVIII do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorréncia, considerando o ato como
infracdo a ordem econdmica.

54 FORGIONI, Paula. Direito Concorrencial e Restrigdes Verticais, p. 245.
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aos consumidores, nem tampouco confere vantagens ao empresario, ao contrario, em algumas
situagdes, a auséncia dessa modalidade de venda de bens pode representar um prejuizo aos

consumidores e ao mercado, pois implicaria em um aumento de custos de forma injustificada:

Venda casada ndo é s6 aquela em que é obrigatdria a compra dos dois produtos
em conjunto. Ela também reside quando o preco cobrado pelo produto vendido
separadamente € exorbitante, isto é, ndo corresponde nem aproximadamente
ao acréscimo de custo causado ao vendedor pela separacdo dos produtos.
Nesse caso a coer¢do ndo € juridica, mas, sim, econémica. O consumidor
sente-se constrangido a comprar os produtos em conjunto para evitar o
prejuizo decorrente da compra separada do produto que Ihe interessa. 5%°

A prética de vendas casadas encontra, desse modo, uma justificativa pré-competitiva,
baseada em economia de custos de transacdo gerada pela conjugacdo dos bens, bem como no
fato de que o empresario que esta comercializando os produtos possa manter um controle de
qualidade destes, no chamado aftermarket®®, ou de se seguir eventuais exigéncias técnicas
impostas por fornecedores.

Tal afirmativa implica reconhecer que, sob o aspecto anticoncorrencial, a venda casada
somente poderia ser considerada ilegal quando representasse a alavancagem de poder de
mercado de um produto com relacdo ao outro que esta sendo vendido, especialmente quando o
vendedor possua posicdo dominante em pelo menos um dos mercados dos bens
comercializados, bem como possa representar um meio para elevacdo dos precos dos produtos
de forma abusiva, permitindo ao empresario um ganho consideravel no retorno de seus
investimentos, muito acima de seus concorrentes.

Nas palavras de Gaban e Domingues,

Para a caracterizagdo da pratica de venda casada como infracdo antitruste, é
necessario que, além da vinculagéo da aquisi¢do de um bem ou servico a outro,
ndo haja justificativas plausiveis, ou racionalmente econdmica, que
fundamente tal posicionamento.>%’

Esse mesmo raciocinio geral sobre a venda casada também se aplica quando esta

envolve os bens da Propriedade Industrial. No caso especial das patentes, a venda casada estaria

55 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 527.

5% Sobre o controle de qualidade, destaca BRANCHER, Paulo: “O controle de qualidade é outra justificativa
utilizada como eficiéncia alcancada, principalmente quando a agregacao envolve venda de produto e prestacdo de
servigo posterior (0 chamado aftermarket). Vincular a substituicdo de pecas e a prestacdo de servigo ao proprio
fabricante é uma forma de garantir a boa performance do produto, além de evitar que o uso de produtos ou servigos
complementares de baixa qualidade afetem a marca do equipamento adquirido. Ibidem, p. 162.

557 GABAN, Eduardo; DOMINGUES, Juliana. Ibidem, p. 148.
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diretamente relacionada ao seu licenciamento, implicando na obrigacdo do licenciado de
adquirir mais de uma patente por meio de uma Unica licenga. 8

Essa modalidade, inclusive, acaba se confundindo com a pratica de recusa de
licenciamento, pois o titular da patente pode se recusar a contratar com o interessado, caso este
nédo queira adquirir todas as patentes que ndo tenham qualquer relacdo de complementariedade
entre si.

Ressalta-se, novamente, que € indispensavel demonstrar o poder de mercado do
licenciador, pois que, em diferentes casos, licenciadores procuram ofertar seus produtos em
conjunto com outros, entretanto, se esse mercado ndo lhe for exclusivo, ou se houver a
possibilidade de diferentes escolhas pelos licenciadores, ndo seré possivel caracterizar a pratica
como ilicita.

Brancher destaca que esse poder de mercado foi tratado durante muitos anos, pela
jurisprudéncia americana, como um ilicito per se, ou seja, que 0 poder de mercado seria
presumido, todas as vezes que a sua pratica fosse detectada. Informa que tal posicionamento
somente sofreu modificacGes a partir do julgamento do caso Jefferson Parish Hospital Dist. V.
Hyde, que, mesmo ndo envolvendo licenciamento de patentes, acabou sendo importante pela
criacdo de critérios, pela Corte americana, para os efeitos da violagdo em casos de venda casada,
quais sejam: “(...) (a) deve haver dois produtos; (b) ambos os produtos devem estar agregados;
(c) o vendedor deve deter poder de mercado em relagdo ao primeiro produto; (d) um volume
razoavelmente consideravel de relagdes comerciais deve ser afetado com a venda casada’>>®

Nesse mesmo sentido, ao tratar do pacote de licengas, o item 5.3 do Antitrust
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, entendeu que o licenciamento de varios
itens de propriedade intelectual em uma Unica licenca ou grupo de licencas relacionadas, pode
ser uma forma de arranjo se o licenciamento de um produto o condiciona a aceitacdo da licenca
de outro. O pacote de licencas poderia aumentar a eficiéncia em algumas circunstancias, mas,
se uma licenga do pacote constituir uma venda casada, as agéncias americanas irdo avaliar 0s
seus efeitos competitivos sob os mesmos principios que se aplicam a outros acordos de

subordinagio.%®°

5% |ILLA, Paulo. Apresenta a seguinte definico sobre as licengas casadas: “(...) a licenca casada pode ser definida
como a obrigacéo pela qual o licenciante condiciona o licenciamento de um direito de propriedade intelectual ou
tecnologia a aquisicdo de um produto ou servigo pelo licenciado.” Ibidem, p. 174.

5% BRANCHER, Paulo. Ibidem, p. 165.

60Traducdo propria e nao literal do trecho: Package licensing--the licensing of multiple items of intellectual
property in a single license or in a group of related licenses--may be a form of tying arrangement if the licensing
of one product is conditioned upon the acceptance of a license of another, separate product. Package licensing can
be efficiency enhancing under some circumstances. When multiple licenses are needed to use any single item of
intellectual property, for example, a package license may promote such efficiencies. If a package license
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Deve-se lembrar também que, em matéria de licenciamento de patentes, a venda casada
nem sempre € considerada como abusiva, especialmente se as diferentes patentes forem
complementares entre si. Portanto, a venda casada de patentes somente ird revestir-se da
condicdo de abusividade, quando caracteriza uma restricdo a liberdade de contratar do
interessado, impondo, além da patente principal, o licenciamento conjunto de tecnologia
diversa, que ndo Ihe trard qualquer beneficio.

No caso das patentes, seu licenciamento conjunto também pode promover a integragdo
de tecnologias complementares, reduzindo assim o0s custos de transacdo e até mesmo
tecnoldgicos, pois podem representar conhecimentos complementares.

Exemplo interessante pode ser destacado nos Estados Unidos, no caso U.S. Philips
Corp. v. International Trade Commission, em que foi discutida a legalidade de um pacote de
licencas patenteadas da Philips, para a fabricacdo de CDs. O Tribunal de Apelacdes para o
Circuito Federal concluiu que o pacote de licengas em questdo ndo era uma forma de uso
indevido de patentes, ndo caracterizando ato abusivo®®!. Entendeu aquela corte que os
licenciados néo teriam sido for¢ados a adquirir as licencas ndo essenciais, descartando a pratica
como anticoncorrencial.

No Brasil, em caso analogo sobre programas de computador, 0 CADE, no processo
administrativo n. 08012.001182/98-31, também concluiu ndo haver préatica de venda casada
anticoncorrencial envolvendo o licenciamento de software pela empresa Microsoft Informatica
Ltda.

No caso especifico, a empresa Paiva Piovesan Engenharia & Informatica Ltda.,
fabricante do programa de gerenciamento financeiro, “Finance for Windows”, protocolou, em
05 de margo de 1998, denuncia perante a Secretaria de Direito Econdmico, alegando, dentre
outras coisas, que a inclusao do programa de gerenciamento financeiro, “Microsoft Money”, no
pacote de aplicativos, “Microsoft Office for Small Business” (MOSB), caracterizaria venda
casada.

Em seu voto, o Conselheiro Thompson Andrade enfatizou as vantagens aos
consumidores pela aquisicdo do produto e a possibilidade de aquisi¢do deste de forma separada,

0 que excluiu a alegacdo de venda casada no licenciamento debatido:

constitutes a tying arrangement, the Agencies will evaluate its competitive effects under the same principles they
apply to other tying arrangements. Antitrust Guidelines For the Licensing of Intellectual Property. op. cit.

%1 ¢f. BRATTACHARYYA, Somnath. U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission: Seeking a Better
Tie Between Antitrust Law and Package Licensing. Columbia Journal of Law and Social Problems. Disponivel
em: <http://www.columbia.edu/cu/jlsp/pdf/Spring2007/Bhattacharyya.pdf>. Acesso em 11 jun. 2015.
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Sem davida, produtos integrados representam uma inovagao vantajosa para 0s
consumidores na medida em que permitem o barateamento dos produtos, ja
gue a ampliacdo das quantidades vendidas gera ganhos de escala e possibilita
a reducdo das margens unitarias de lucro. Essa tendéncia se encontra
amplamente consolidada nos mercados de softwares, sendo seguida pelos
principais ofertantes de diversos aplicativos como Lotus, Corel, dentre outros.
A propria Representante Paiva Piovesan Engenharia Informética Ltda.
apresentou nos autos documentacdo onde comunica planos de venda de
pacotes integrados.

No presente caso, ndo houve imposi¢do de compra dos pacotes. O Money 97,
ao preco de R$ 60,00, podia ser comprado isoladamente, contra o preco de R$
520,00 do pacote Office SBE, com 0 Money. Assim, conforme enfatizado pela
SEAE e SDE, ndo se verificam no presente caso as condi¢bes necessarias para
a caracterizacdo de venda casada.*®

Mesmo gue o exemplo do julgado brasileiro ndo esteja relacionado a patentes, é possivel
notar que, tanto o 6rgao de defesa da concorréncia nacional, quanto os norte-americanos exigem
a caracterizagdo do ilicito concorrencial e da préatica de abusividade, por parte do licenciante.
Se o contrato ndo vislumbrar uma integragdo econémica entre os participantes que se mostre
harmonica, no sentido de que as tecnologias se complementam e sdo necessarias para a sua
prépria implementacdo, havera nitida vantagem do licenciador para o licenciado.

Eleger critérios para identificar a pratica de vendas casadas nos contratos de licenca de
patentes ndo é um processo facil, cuja solucdo esta na aplicacdo da chamada regra da razéo.

Essa regra considera que as ilicitudes das praticas restritivas, sejam elas horizontais ou
verticais, estdo vinculadas, de um lado, ao dano potencial, que faz surgir nas relacdes
concorrenciais e de outro, eventuais eficiéncias que o crescimento e a coordenagdo empresarial
oferecem ao proprio mercado.

Desse modo, a inquiricdo da existéncia do ilicito concorrencial deve se pautar por
elementos razodveis entre a concorréncia legitima e a ilegitima. A regra da razdo, portanto,
“traduz-se em instituto imprescindivel para a hermenéutica e subsuncao da legislacéo antitruste,
sendo o0 marco divisor da licitude ou ilicitude das clausulas restritivas e das condutas infratoras

no devido processo competitivo.”°%

562 Voto do Conselheiro: Disponivel nas jurisprudéncias do CADE:
<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000396351609.pdf>. Acesso em 30 mar. 2015.
%63 FIGUEIREDO, Leonardo. Ibidem, p. 293.



199

E) Compromissos de ndo suscitar nulidade da patente e de exclusividade e ndo concorréncia
(exclusive dealing).

Tais compromissos tém natureza contratual e a finalidade de criar uma relagdo de maior
intimidade com as partes contratantes, de forma a garantir maior seguranca e eficiéncia na
relagdo mercadoldgica.

Em geral, as clausulas de exclusividade e ndo concorréncia, ou exclusive dealing, séo
consideradas aquelas em que o distribuidor (ou varejista) concorda com a venda de produtos
somente de um fabricante, ficando, portanto, impedido de comercializar produtos de fabricantes
concorrentes.

Abbott e Wright destacam que, embora essas clausulas imponham ao contratante a
obrigacdo de negociar exclusivamente com um Unico fornecedor, renunciando aos rivais,
também podem aparecer, nos diferentes contratos, de forma parcial, envolvendo apenas um
determinado percentual ou quantidade de compras.>®*

No caso especifico de licencas de patentes, as clausulas de exclusividade ocorrem
guando o licenciante impede o licenciado de vender, distribuir ou utilizar tecnologia dos
concorrentes.>®

A visdo inicial desse tipo de clausula pode trazer em si uma ideia anticompetitiva de
abuso de poder econdémico do licenciador, mas essas clausulas também podem representar o
contrario, ou seja, um incentivo a transferéncia de tecnologias entre o licenciante e o licenciado,
bem como promover uma exploracdo mais eficiente da tecnologia pelo licenciado, ou ainda
facilitar o controle de vendas para o pagamento de royalties.

Destaca-se que, em muitos casos, essas clausulas podem refletir uma situacéo de abuso
de poder econémico, prejudicando a concorréncia pelo fechamento de mercados e aumentos de

custos aos rivais, conforme cita Lilla:

Por outro lado, essas clausulas de exclusividade podem prejudicar a
concorréncia intertecnologias ao provocar o fechamento do mercado a
terceiros titulares de direitos de propriedade intelectual sob tecnologias
alternativas ou substitutas. Podem também aumentar os custos de rivais para

S64nterpretagdo prdpria do trecho: While this technical definition of exclusive dealing requires the buyer to forego
all purchases from the rival supplier, one can imagine contracts involving “partial” exclusivity which involve the
buyer committing a fixed quantity of purchases or percentage of its total purchases to the supplier in lieu of a “full
exclusive.”. ABBOTT, Alden F.; WRIGHT, Joshua D. Antitrust analysis of tying arrangements and exclusive
dealing. George Mason University Law and Economics Research Paper Series. Disponivel em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1145529.> Acesso em 25 mar. 2015, p. 17.

85Traducdo prépria e ndo literal do trecho: In the intellectual property context, exclusive dealing occurs when a
license prevents the licensee from licensing, selling, distributing, or using competing technologies. Antitrust
Guidelines For the Licensing of Intellectual Property. op. cit.
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acesso a importantes insumos de producgdo e distribuicdo detidos pelos
licenciados, reduzindo suas possibilidades de ingresso no mercado,
especialmente quando o licenciante estabelecer redes de licenciados
exclusivos.®

Tal afirmativa implica reconhecer que as relacdes contratuais que envolvem clausulas
de exclusividade e ndo concorréncia deverdo ser analisadas de forma detalhada, pelos 6rgaos
de preservagao da concorréncia.

Nesse sentido, o Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property oferece
uma orientacdo as autoridades julgadoras no julgamento dessas clausulas, determinando que
estas devem observar se o arranjo: (1) promove a exploracéo e desenvolvimento de tecnologia
do licenciante e (2) Se a préatica anticoncorrencial exclui a exploragéo, o desenvolvimento, ou,
de outra forma, a concorréncia entre as tecnologias diferentes.>®’

Desse modo, a solucdo para os casos de analise das clausulas de exclusividade e ndo
concorréncia seria a aplicacdo da regra da razdo, com o objetivo de permitir determinados
acordos, em virtude dos efeitos positivos que possam apresentar no mercado.

Por fim, nos contratos de licenca, ainda podem surgir situacdes de abuso de direito, por
meio da inser¢do de clausulas em que os titulares das patentes imputam aos licenciados o
compromisso de ndo suscitar a nulidade das patentes.

Essas nulidades estéo sujeitas a procedimentos administrativos junto ao INPI, cujo prazo
de interposi¢do sera de seis meses contados do registro da patente, ou judicialmente, durante a
vigéncia do direito de exploracéo.

Compreende verdadeira violacdo ao direito subjetivo do contratante, que ndo pode ser
coagido a deixar de exercer um direito pela vinculagdo a um contrato de licenciamento.

Trata-se, no entender de Carlos Roberto Siqueira Castro, de verdadeira afronta aos
direitos fundamentais:

E facilmente perceptivel que a denegacio de Justica constitui das violag@es
mais comprometedoras da efetividade de um sistema de direitos humanos,
haja visto proclamar o art. 8° da Declara¢&o Universal dos Direitos do Homem
de 1948, que — “todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais
que lhe sejam reconhecidos pela constituigdo ou pela lei.”

Constata-se a existéncia de relacdo de poder econémico entre o titular da patente e seus

licenciados, na proibicdo contratual de suscitar nulidades, representando verdadeiro ato

66 LILLA, Paulo. lbidem, p. 172.

67Traducdo propria do trecho: (1) promotes the exploitation and development of the licensor's technology and (2)
anticompetitive forecloses the exploitation and development of, or otherwise constrains competition among,
competing technologies. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. op. cit.
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abusivo, ndo somente as relacfes empresariais, mas também ao proprio direito fundamental do
licenciado ao acesso ao Judiciario.>®®

Diante do exposto, pode-se concluir que as relacdes contratuais com clausulas de
exclusividade, ou mesmo com proibicdo de suscitar nulidades de patentes, tém a funcao de
fortalecer os lagos entre os contratantes, para melhor explorar a tecnologia patenteada.
Entretanto, esses lagos devem ser vistos com restricbes, pois podem limitar, direta ou

indiretamente, a liberdade no mercado relevante da invencéo.

83° Licencas compulsorias e concorréncia

Tal como mencionado anteriormente, as patentes possuem uma funcdo social que se
destaca dos demais bens da propriedade industrial, uma vez que estdo relacionadas ao proprio
desenvolvimento tecnolégico humano, no sentido de criar produtos e processos de producéao
cada vez melhores e aptos para atender as mais diversas necessidades humanas, desde
futilidades até mesmo itens indispensaveis a propria sobrevivéncia.

Essa caracteristica Ihes garante uma protecdo, ndo s6 sob o ambito da legislacédo
nacional, mas também por meio de diversos tratados internacionais, que visam a sua protecéo
e a criagdo de instrumentos para sua exploracéo efetiva, seja diretamente pelos seus titulares ou
por terceiros.

Em nosso ordenamento juridico, o sistema de patentes apresenta-se como um instituto
complementar as politicas publicas, para atender ao interesse social e ao desenvolvimento
tecnoldgico e econébmico do pais, tal como previsto no artigo 5° XXIX da Constituicdo da
Republica.

Nesse sentido, destaca-se que o artigo 31, do TRIPS (aprovado em conformidade com
0 Decreto n. 1.355 de 30 de dezembro de 1994), reconheceu a possibilidade de que os membros
da Organizacdo Mundial de Comércio concedessem licengas compulsérias a terceiros para

explorar patentes em condic6es especificas, mesmo que contréario a vontade do titular.

568 Nesse sentido, destaca UBILLOS, Juan Maria Bilbao sobre a importancia dos juizes como instrumentos de
garantia dos direitos individuais: Junto ala mediacién legislativa, se ha sugerido una segunda via de penetracion
de los derechos fundamentales en el Derecho privado: los jueces, por imperativo constitucional, tomaran en
consideracion estos derechos a la hora de interpretar las normas de Derecho privado. Es el juez, en desarrollo de
su funcion jurisdiccional el vehiculo a través del cual se concentra 0 materializa esa incidencia de los derechos
fundamentales en el Derecho privado. In En qué medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales?
SARLET, Ingo Wolfgang (org). Constituicdo, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 3ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado editora, 2010, p. 274.
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Do mesmo modo, a Lei 9.279/96, que trata da regulamentacédo da Propriedade Industrial,
também tratou especificamente do assunto, em sua Se¢éo 11, bem como a Lei 12.529, que trata
da defesa da concorréncia, em seu artigo 38, reconheceu a possibilidade de ser concedida a
licenca compulsoria, por intermédio de recomendacdo aos 6rgdos publicos competentes,
quando exigir a gravidade dos fatos ou o interesse publico em geral.

Reconhece-se assim que o licenciamento de patentes pode ocorrer de forma voluntaria,
por meio da oferta de seus titulares, ou mesmo compulséria, quando sua determinacédo prové de
interesses que transcendem os limites do privilégio constitucional da exploracéo da propriedade
por seu titular.

Ao contrério do que se possa imaginar, a licenca compulséria ndo se traduz em um
prejuizo para seu titular, representando “uma forma indireta de prote¢ao do direito do titular da
patente, cuja finalidade € evitar que seja declarada a caducidade por falta de uso efetivo, nos
paises em que ha obrigatoriedade de exploragio sob pena de caducidade.”®®

A licenca compulsoria, anteriormente chamada de licenca obrigatéria, ndo visa
prejudicar o titular da patente, ao contréario, seus direitos serdo preservados, pois além da licenca
ser conferida por tempo determinado, também havera o pagamento de royalties fixados pelo
INPI. Apresenta-se, portanto, mais vantajosa do que a caducidade.

Sobre a diferenca entre Caducidade e Licenca obrigatéria, merece destaque a
observacao de Labrunie:

A caducidade é o cancelamento administrativo do privilégio, tornando a
invencao de dominio publico, isto é, exploravel por qualquer interessado. Ao
passo que a licenga obrigatoria é a substituicdo do titular da patente, pela
autoridade designada, a fim de conceder a um terceiro a autorizagdo de
exploragéo da invencdo. Em caso de desacordo entre o titular da patente e o
terceiro, a autoridade determinara as condic@es para a concesséo.>”

A licenga compulsoria serd entdo um contrato ndo voluntario firmado entre o licenciador
e o licenciado, sendo permitido a este explorar o invento protegido, mediante uma remuneragédo
ao titular.

E importante deixar claro que o contrato compulsério ndo podera ser realizado sob
qualquer pretexto, pois a Lei da Propriedade Industrial prevé que ele somente ocorrera: quando
o titular da patente licenciada exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por

meio dela praticar abuso de poder econémico; ou ainda por sua ndo exploracdo no territorio

%9 DOMINGES, D. G., op. cit. p. 213.

S0 LABRUNIE, Jaques. Licenca obrigatéria e caducidade de patentes: as modificagdes geradas pelo texto de
Estocolmo da Convencdo de Paris. Revista da ABPI. Ano Il, n 7, 1993. Rio de Janeiro: Associacdo Brasileira da
Propriedade Intelectual. 1993, p17-18, p. 17.
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nacional, por falta de fabricagcdo ou fabricacdo incompleta, ou ainda falta uso integral do
processo; ou quando a comercializagdo néo satisfazer a necessidade do mercado; e nos casos
de emergéncia nacional ou interesse publico.

Ainda, o licenciamento compulsorio deve ser utilizado apenas como uma medida
extrema e excepcional, tal como destacado no artigo 38, da Lei de defesa da concorréncia. “Essa
ressalva inserida no dispositivo permite concluir que a imposi¢do de licenciamento compulsorio
como sancdo deve obedecer a critério de razoabilidade e proporcionalidade.”"

Haveria, dessa forma, segundo Barbosa, outro limite para a protecdo do privilégio
patentario que ndo apenas o critério temporal, qual seja a proibicao da pratica de abusos e a sua

necessidade de compatibilizagdo com o uso social da propriedade:

(...) no tocante a oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela
patente, o privilégio ndo poder ser abusado, tendo como pardmetro de
utilizagdo compativel com o Direito o0 uso social da propriedade, e estara
sujeito as limitacGes constitucionais a propriedade, ainda que ndo haja
qualquer abuso.>"

Reconhece-se assim que as patentes compulsérias teriam a funcdo também de
desenvolver a atividade econémica relacionada ao produto licenciado, bem como a reducéo de
custos ao consumidor, e evitar a contrafacdo da patente, que seria explorada de forma licita,
mesmo que obrigatoria. Nesse sentido, destacam-se diversos beneficios da licenga compulsoria:

Sua concessdo também nédo podera ser decretada a qualquer tempo, pois que o § 5° do
artigo 68 da Lei 9.279/96 estabeleceu que o requerimento somente podera ocorrer, apos
decorridos trés anos da concessao da patente.

Considerando todas essas circunstancias que permeiam as patentes, compulsérias,
haveria assim dois grupos de situacdes distintas que envolveriam o licenciamento compulsorio
de patentes: no primeiro grupo estdo os licenciamentos compulsérios de natureza privada, em
que o seu deferimento € outorgado em favor de um requerente especifico, sendo a licenca por
abuso de direitos; por abuso de poder econdmico; por dependéncia; e outra em beneficio direto
do poder publico, cuja exploracdo seguiria os critérios de oferta pablica em situacdes especiais.

Cada uma dessas hip6teses merece uma analise profunda e detalhada, entretanto néo faz
parte do objetivo do presente trabalho, que ira se ater apenas aos casos em que as licencas
compulsorias sao deferidas em resposta a pratica de atos anticompetitivos, quais sejam, quando

caracterizarem abuso de direitos, abuso de poder econémico e por dependéncia.

STLLILLA, Paulo. Ibidem, 271.
52 BARBOSA, Denise. Tratado de Propriedade Intelectual, p. 1633.
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Justifica-se, pois, nos casos de licengas compulsérias por interesse publico, ndo existe,
necessariamente, a pratica de um ato de violagdo ao mercado, ou mesmo se houver, €
considerado como elemento secundario na analise do licenciamento®. Essa modalidade,
prevista expressamente no artigo 71, da Lei 9.279/96, serve para atender a necessidades
originadas de casos relativos a emergéncia nacional ou interesse publico, em que o Estado
podera conceder, de oficio, licenca compulsdria, temporaria e ndo exclusiva, para exploracéo
da patente.

O interesse que prevalece é o publico, em virtude de situacGes que ndo podem ser
previstas pela administracdo publica e necessitam de uma resposta &gil a determinados
problemas sociais.

Assim, fugiria ao tema proposto no presente trabalho a analise aprofundada de esse
tema, restando, portanto, a analise das questfes relacionadas ao licenciamento compulsério

privado, partindo incialmente de seus procedimentos perante o INPI.

A) Procedimentos administrativos para a concessao de licencas compulsérias.

Antes da analise de cada modalidade especifica, vale destacar que todas as licencas
compulsorias de carater privado devem seguir os mesmos procedimentos administrativos no
INPI.

O pedido de licenca compulsoria é formulado especialmente por intermédio de peti¢éo
em que o licenciado devera indicar o interesse na contratacdo, bem como as indicacdes que o
préprio titular da patente oferece, tais como preco, prazo, valores dos royalties, limitacGes
territoriais, etc.

Em sua peca o interessado devera demonstrar que tem legitimo interesse e capacidades
técnica e econdmica para a realizacdo eficiente do objeto da patente, o qual deverd ser
predominantemente destinado ao mercado interno, tal como preceitua o0 §2° do art. 68, da Lei
9.279/96.

Apds recebido o pedido de licenca compulséria, o licenciado sera intimado a manifestar-

se no prazo de 60 dias.

573 Destaca BARCELLOS, Milton: Em caso de concedida de oficio licenca compulséria com base no interesse
publico, esta deverd ser estritamente limitada ao cumprimento do interesse publico anunciado, sob pena de
exorbitar o préprio fundamento da licenga. Ibidem, p. 75.
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Se ndo houver qualquer contestacdo, a proposta seré considerada aceita nas condi¢des
oferecidas pelo licenciante. Ao contrario, havendo contestacdo, o INPI ir& realizar as diligéncias
que entender necessarias para o julgamento do caso.

Uma vez instruido o processo, o INPI ira decidir sobre a concesséo da licenga no prazo
de 60 dias, cujo eventual recurso administrativo ndo comportara efeito suspensivo.

Vale destacar que as decisdes que outorgarem as licengcas compulsérias sdo conferidas
em carater ndo exclusivo ao licenciado, impedindo inclusive o sublicenciamento, em
conformidade com a redacdo do artigo 72, da Lei 9.279/96, ficando o licenciado também

investido em poderes para agir em defesa da patente.

B) Licencas compulsorias por abuso de direito e por abuso de poder econdmico.

A primeira hip6tese de constituicdo de licengas compulsdrias para particulares esta no
reconhecimento de que o titular da patente extrapolou os limites da exploracdo das patentes,
seja sob o aspecto juridico, ou sob o0 aspecto econdmico, devidamente comprovado por processo
judicial ou administrativo.

Sob o ponto de vista juridico, a extrapolacao transcendeu os limites préprios do instituto
estabelecidos sob o ponto de vista da responsabilidade contratual, violando os interesses
individuais daqueles interessados na exploracao das patentes. Ao contrario, sob o ponto de vista
econémico, o abuso do poder esta relacionado ao equilibrio do mercado, afetando principios
constitucionais de ordem econémica, com a intencdo de dominacao por meio da eliminacéo da
concorréncia e aumento arbitrarios dos lucros.

O abuso de direito e 0 abuso de poder encontrardo requisitos claramente distintos, tal

como destaca Brancher:

(...) Se naquele, ha que se pressupor um direito subjetivo, neste o pré-requisito depende
da verificacdo de seu poder dentro de um determinado mercado relevante. Se para a
configuracédo do abuso de direito, a intencdo € relevante para determinar sua existéncia
e os danos devem ser comprovados, para o abuso de poder, basta a analise objetiva de
existéncia, pouco importando a intengdo do agente, sem a necessaria comprovacao dos
fatos, ja que os efeitos poderiam em tese ter sido gerados pela mera atitude do agente.5"

Independente da comprovacdo de qualquer uma das formas de abuso, a protecdo

conferida pelo licenciamento compulsério esta relacionada a exploracéo da patente de forma a

574 BRANCHER, Paulo. lbidem, p. 174.
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atender as sua funcdo social, beneficiando o desenvolvimento tecnolégico e o consumidor, de
modo geral.

Nesse sentido, destaca Saloméao Filho:

A justificativa para a intervencao estrutural estd, sem divida, no abuso de
direitos patentarios, em especial nos setores da inddstria nos quais as relacdes
de concorréncia e consumo possam ser prejudicadas por conta do exercicio
abusivo de tais direitos (especialmente nas areas da Bioquimica, Eletronica e
Tecnologia da Informacdo). A sensibilidade envolvendo precos e custos finais
de aquisi¢do dos produtos patenteados seria um dos primeiros sinais da
fragmentacdo do carater absoluto dos monopolios proporcionados pelas
patentes; no fim do ciclo econdmico é que isso seria facilmente detectavel,
especialmente considerando-se a situacdo do consumidor final. A auséncia
total de informacdo e de acesso a bens considerados essenciais gera grave
desequilibrio no mercado, tornando os produtos simplesmente inacessiveis
para vdrias parcelas da populagdo.®™

Haverd, dessa forma, a possibilidade de se ensejar no licenciamento compulsorio, na
esfera privada, sempre que o titular de uma patente abusar do direito que lhe é imanente, seja
pela recusa injustificada de contratar; aumento demasiado de preco do produto patenteado; entre
outros abusos anteriormente destacados neste trabalho.

Vale destacar que para o caso das licencas serem requeridas com base na pratica de atos
abusivos (de direito ou de poder econdmico), também deverd ser anexado ao pedido a
comprovacao de decisdo administrativa ou judicial em que restaram comprovados tais atos.

Isso ocorre pelo fato de que o INPI ndo tem competéncia para julgar matérias
administrativas ou judiciais, sobre abuso de direito ou de poder econdmico, ficando essas
competéncias restritas ao CADE e ao Poder Judiciario.

Denis Borges Barbosa destaca que no caso de licenca, por interesse privado para
reprimir o abuso de poder econémico, deixara de ser aplicada a exigéncia da prévia notificacdo
do titular da patente.>”® Em regra, isso ocorre porque o abuso de poder econdmico ja esta
configurando uma hipo6tese em que o titular da patente esta se comportando de forma contréaria
aos preceitos de mercado.

Havera assim a necessidade de entendimento harménico e complementar entre as
autoridades de repressdo a concorréncia e o INPI, uma vez que a cada um reserva-se uma
competéncia especifica. Tal fato se explica, porque os titulares das patentes possuem, de forma
natural, conforme demonstrado anteriormente, certo poder no mercado pelo direito de

exploracdo exclusiva, portanto, mesmo que uma patente esteja sendo abusada de forma

575 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 358.
56 BARBOSA, Denise. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 1640.
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econdmica, é necessario que esse abuso tenha como objeto dominar parcela substancial do
mercado relevante, o que somente pode ser verificado pelo CADE.

Nesse sentido, o Ministério da Saude realizou, em 1999, uma Consulta Prévia, n°
0031/1999, ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia (CADE), sobre os tipos de
condutas que caracterizam violagdo a ordem econémica e que servem de justificativa para a
concesséo da licenga compulsoria.

No voto do conselheiro, Mércio Felsky, é possivel extrair o entendimento do CADE de

que ndo é qualquer ato que pode caracterizar o abuso de poder econdémico:

A aptiddo de uma conduta em produzir tais efeitos estd na capacidade do
agente econdmico de tomar decis6es econdémicas apesar ou além das leis de
concorréncias do mercado; o agente econdmico que detém essa capacidade é
considerado titular de poder econdmico. Em sendo assim, a conduta praticada
por agente econdmico que ndo detenha poder econdmico é considera um
conduta que ndo tem aptiddo para alcancar os efeitos defesos por lei, e,
consequentemente, ndo poderd ser caracterizada como infracdo a ordem
econbmica. A caracterizacdo de uma conduta como infrativa a ordem
econdmica revela, portanto, a existéncia de poder econémico e 0 seu exercicio
abusivo por parte de seu titular.>”’

Para a aplicacdo da licenca compulsoria entdo devera haver uma ligacdo entre a causa
que deu origem a punicdo por meio da licenca compulséria, uma vez que existem outras formas
de punicdo previstas, atualmente no artigo 38, da Lei 12.529/2011. O ato de poder de mercado
deve apresentar como solugdo viavel e razoavel a aplicacdo dessa san¢do para o reequilibrio do
mercado.

Implica-se reconhecer que, de todas as causas elencadas como praticas abusivas no 83°
do artigo 36, da lei de defesa da concorréncia, aquela que mais se aproxima do caso em tela €
0 agcambarcamento ou impedimento de exploracao de direitos de propriedade industrial, prevista
no inciso XIV. Esclarece-se, portanto, que tal fato ndo pode ser considerado de forma absoluta.

Analisando a jurisprudéncia do Tribunal da Unido Europeia, o jurista portugués, Luis
Pinto Monteiro, elencou diversas situacdes em que aquele tribunal tem forcado empresas em

posicdo dominante a conceder licencas, apontando seis requisitos para que iSso ocorra:

a) Tem de haver uma recusa em conceder a licenca sobre direitos da
propriedade industrial; b) A empresa que se recusa em licenciar os direitos de
propriedade intelectual deve ocupar uma posi¢do dominante no mercado; c) a
recusa tem de conduzir a eliminacdo da concorréncia do mercado a jusante; d)
0 acesso aos direitos de propriedade intelectual em causa tem de ser essencial
para a concorréncia efectiva no mercado a jusante, porquanto a criagcdo de um

ST Voto do Conselheiro: Disponivel nas jurisprudéncias do CADE:
<http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000597351783.pdf>. Acesso em 30 mar. 2015.
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produto equivalente ndo € possivel ou s o0 sera a um preco incomportavel; €)
a recusa deve impedir o aparecimento de um novo produto até entdo
inexistente e para o qual hd uma procura potencial ou efectiva do consumidor;
f) ndo apresentacdo de razdes objectivas para a referida recusa por parte da
empresa em posicdo dominante. °7®

Impossivel uma andlise especifica de concessao de licencas compulsérias, com base no
abuso de poder econémico, o que dificulta uma analise mais profunda do tema em nosso
ordenamento juridico, uma vez gque as constatacdes serdo meramente doutrinarias.

Resta a conclusdo de que a aplicacdo do licenciamento compulsério ocorre como uma
forma de punicédo pela violagdo das normas constitucionais de prote¢do ao mercado e da regra
especial esculpida no artigo 38 da Lei 12.529/2011, em que o CADE estaria recomendando ao
INPI a concessao da licenca compulsoéria, que analisando o escopo da patente, ird concedé-la

seguindo os parametros da Lei 9.279/96.

C) Licengas compulsdrias por ndo exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro, falta
de fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, a falta de uso integral do processo
patenteado, ou comercializacdo que néo satisfaz as necessidades do mercado.

As licencas compulsdrias que forem concedidas, com relacao a falta de exploracdo do
produto em territorio nacional, também partem de fundamento relacionado ao abuso de poder
econdmico, porém, neste caso, é necessario fazer estudo separado, uma vez que existem
elementos especificos que se destacam.

Inicialmente vale destacar que essa modalidade de licenciamento também se enquadra
como uma protec¢do ao titular da patente, uma vez que outro caminho para a coibi¢do dos atos
de falta de exploracdo da propriedade industrial seria a declaracdo de caducidade, que ocorreria
quando a exploracéo é inexistente, restando clara a falta de interesse do titular.

A aplicacdo dessa modalidade de licenciamento encontra limite temporal inexistente na
modalidade anterior, uma vez que 0 85° do artigo 68 da Lei 9.279/96, s6 permite essa requisi¢do
ao INPI, ap6s o prazo de trés anos da concessdo da patente, 0 que representa certa tolerancia
com os titulares das patentes, que demandam tempo para organizar todo o parque industrial e
logistica, até que o produto patenteado possa chegar ao consumidor final.

Somente vencido esse prazo, seria possivel o licenciamento compulsério, que, de uma
forma geral, também se mostra como uma maneira de beneficiar, tanto aqueles que demonstram
capacidade de exploracgdo, quanto aquele que esta atuando de forma a impedir sua exploracéo,

por mera inatividade concorrencial, ou seja, com a intencdo de prejudicar seus concorrentes,

58 MONTEIRO, Luis. Ibidem, p. 153.
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uma vez que o pagamento pelo acesso a essa tecnologia sera obrigatorio, tal como j& destacado
anteriormente.

No universo do Direito da Concorréncia, a auséncia de exploracdo de patente, dentro do
prazo de sua vigéncia, pode ser caracterizada como impedimento do concorrente as fontes de
tecnologia, ou entdo, como agcambarcamento. Condutas estas consideradas anticompetitivas,
previstas respectivamente, nos incisos V e XIV, do artigo 36, da Lei 12.529/2011.

O acambarcamento ou impedimento somente seria punido como conduta
anticompetitiva se estiver privando o consumidor ou 0s demais empresarios concorrentes,
representando verdadeiro dominio do mercado do detentor da patente. No caso especifico do
impedimento, ter-se-ia uma conduta que, segundo Forgioni, estaria relacionada a préaticas de
restricGes verticais em concentracdo de empresas, sendo caracterizada por uma empresa que
procura “destruir os canais de distribui¢dao existentes e que pertenciam a empresa adquirida,
para que nenhum outro concorrente deles se utilize.”"

Percebe-se que a préatica de atos abusivos nesses casos ndo é um ato isolado, mas sim,
estd envolvida em diversas outras atitudes do titular da patente que pretende impedir os demais
concorrentes de se utilizar daquela tecnologia, impedindo a sua exploracao até mesmo por ele
proprio.

Ressalta-se que o licenciamento somente sera concedido aquele que demonstrar
capacidade técnica e econdmica para realizar a exploracdo eficiente do objeto da patente, bem
como devera destina-la, predominantemente, ao mercado interno.

Tal hipotese de concessdo ird garantir que a exploracdo do objeto da invengdo ocorra
efetivamente a terceiros, mesmo que de forma compulsoéria, “de modo que a protecao conferida
pela patente traga beneficios a sociedade e ndo seja utilizada meramente como estratégia
defensiva de seu titular ou inibidora de sua utilizacdo adequada, em detrimento de sua funcao
social e do desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais.”%®

Tal como nas demais hip6teses de abusividade, devera restar comprovada a falta de
exploracdo econdmica da patente pelo seu titular, mediante comprovacdo em procedimento
administrativo a cargo do CADE, ou por intermédio de processo judicial.

N&o sera considerada a falta de exploracdo ou exploracdo incompleta, quando o titular

da patente “justificar o desuso ‘por razdes legitimas’ ou comprovar a realizacdo de sérios e

57 FORGIONI, Direito Concorrencial e Restricdes Verticais, p. 84.
S8 LILLA, Paulo. lbidem, p. 273.
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efetivos preparativos para a exploracdo; ou ainda, justificar a falta de fabricacdo ou
comercializa¢o por obstaculo de ordem legal.”*8!

Identificar se a patente esta ou ndo atendendo a sua funcdo social e as proprias
exigéncias do mercado depende, portanto, da comprovacédo de que o titular da patente manteve
um posicionamento inequivoco de ndo explora-la, sem que houvesse qualquer impedimento
politico, juridico ou econdmico para tanto.

Tais hipbteses ndo sdo muito simples de se verificar na pratica, pois a exploracao
econémica depende apenas da insercdo dos produtos patenteados em qualquer dos paises
signatario da CUP. “Portanto, a invengdo patenteada ndo precisa, em principio ser explorada
diretamente nos paises de protecdo, bastaria a importagdo dos produtos correspondentes.”>82

Essa constatacdo acabou por render uma discussao entre Estados Unidos e Brasil, no
ambito da Organizacdo Mundial do Comércio, qual seja 0 Caso Dispute DS 199/0MC, tendo
como terceiros interessados: Republica Dominicana, Honduras, india e Jap&o.5%

Em 30 de maio de 2000, os Estados Unidos solicitaram, por meio da OMC, um
procedimento de Consulta ao Brasil sobre os dispositivos da Lei 9.279/96 que estabeleciam a
exigéncia de fabricacdo local como requisito para o pleno gozo dos direitos de propriedade
Industrial.

Para os norte-americanos, a exigéncia de fabricacdo local ensejaria na possibilidade de
licenciamento compulsério pela falta de exploracdo da patente, o que caracterizaria uma
violacdo das normas do TRIPS.

A questdo resolveu-se por meio de acordo, sem o julgamento da OMC:

Em 05 de julho de 2001, as Missdes Permanentes dos Estados Unidos e do
Brasil comunicaram ao Presidente do Orgéo de Solugdo de Controvérsias a
celebragdo de acordo bilateral, pondo fim ao procedimento provocado no
ambito da Organizac¢do Mundial do Comércio. Pelo acordo, os Estados Unidos
desistiriam do Painel e, em contrapartida, o Brasil se comprometeria a ndo
conceder licencas compulsorias de patentes de companhias americanas, sem
antes tratar diretamente da questdo com o governo americano.5®

Tal discussdo em ambito internacional remete a0 mesmo raciocinio, anteriormente

destacado, de que o dever de usar o privilégio da patente deve atender as diversas necessidades

%1 BARBORA, Denis. Tratado da Propriedade Industrial, p. 1653.

582 | ABRUNIE, Jaques. Ibidem, p. 17.

583 Disponivel em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds199_e.htm. Acesso em 02 de junho de
2015.

84 VIDIGAL, Erick; VIDIGAL, Juliana Biill. Os Estados Unidos e a propriedade industrial no Brasil: breves
consideragfes ao “Dispute DS 199/0MC”, sob o enfoque comparativo entre as teorias realista e liberal.
Disponivel em: <www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/195969>. Acesso em 04 jun. 2015.
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sociais. O ato negativo do empresario que deixa de explorar a patente em uma determinada
regido ndo garante aos seus concorrentes o direito de explora-la por intermédio da licenca
compulsoria. Para isso, é indispensavel a comprovacéo do ato abusivo.

Nesse sentido, Fonseca destaca:

A ndo exploracdo da patente no territdrio brasileiro (non-working
requirement) é um outro pressuposto, que se perfaz na falta de fabricacéo,
fabricagdo incompleta do produto ou falta de uso integral do processo
patenteado. Mas somente funciona quando combinado com abuso de direito
ou de poder econémico. Fora desse quadro interpretativo, a simples auséncia
de fabricacéo local néo pode ser considerada suficiente para motivar a licenca
compulséria. A Constitui¢do assegura protecdo as invengdes. Essa protecéo é
instituida para atender a uma funcao social. O relaxamento dessa prote¢do por
simples auséncia de fabricacdo local ndo parece gerar qualquer ganho
social %8

N&o obstante a comprovacao de ato abusivo, muitas vezes a importacdo do produto é
inevitavel, especialmente nos casos em que se demonstrar a inviabilidade econdmica da
exploragdo da patente. “Como a lei ndo estabelece em que momento a importagdo deve ser
solicitada, o titular da patente pode requeré-la antes que ocorra um pedido de licenca
compulséria, ou quando esta for requerida, apos alegar inviabilidade economica.”>8®

Ocorre que a Lei 9.279/96 também apresenta algumas regras especificas sobre a
importacdo de produtos patenteados, para efeito de licenciamento compulsorio, presentes nos

paréagrafos 3° e 4° do artigo 68:

§ 3° No caso de a licenga compulsoria ser concedida em razdo de abuso de
poder econdmico, ao licenciado, que propde fabricagdo local, sera garantido
um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder & importacdo do
objeto da licenca, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo
titular ou com o seu consentimento.

8 4° No caso de importacdo para exploracdo de patente e no caso da
importacdo prevista no paragrafo anterior, serd igualmente admitida a
importacdo por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Tais paragrafos trazem consigo o chamado principio da exaustdo, ou do esgotamento de
direitos da propriedade industrial. Tal esgotamento de direito da propriedade industrial podera
ocorrer com a colocacdo do produto no mercado, seja a que titulo for: venda, locacgéo,

importagdo, etc.

%85 FONSECA, Antonio. Importacdo paralela de medicamentos. Revista de informac&o legislativa, v. 39, n. 154,
p. 31-40, abr./jun. 2002. Disponivel em:<www?2.senado.leg.br/bdsf/item/id/769>. Acesso em 04 jun. 2015, p. 37.
%8 DOMINGUES, Domingues. Ibidem, p. 220.
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O principio da exaustdo, segundo Fonseca, determina que “uma vez comercializado
legalmente o produto patenteado, o titular da patente ndo pode controlar as operacGes de venda
ou uso subsequente a primeira venda. Por isso o principio também é chamado doutrina da
primeira venda (fist sale doctrine).””®’

Hovenkamp ensina que essa doutrina opera como uma forma de limitagdo aos direitos
da propriedade intelectual, ndo criando ou modificando a responsabilidade dos titulares no
direito antitruste. Sendo de grande valia na aplicacdo da regra da razéo para analisar os conflitos
relativos a propriedade industrial e o direito antitruste.>®

Voltando para as regras especificas dos paragrafos, 3° e 4°, supramencionados, €
possivel constatar se o titular da patente ndo estd explorando o seu produto em territorio
nacional, utilizando-se apenas de importacdes. Terceiros interessados também poderiam
realizar essas importacdes, desde que respeitassem a autorizagdo do titular, ou por terceiros
autorizados por este. O respeito a autorizagdo do titular é indispensavel, pois a regra prevista
no artigo 42, da lei da Propriedade Industrial, confere direito ao titular da patente de impedir a
importacdo de terceiros, sem 0 seu consentimento.

Deve-se assim constatar que a importacdo paralela somente ocorrerd com a autorizacao
do titular da patente e, em caso de "inviabilidade econémica" de fabricacdo local. Haverg,
portanto, o reconhecimento da existéncia da inviabilidade econdmica como uma pré-condicao
para a aplicacdo do 84°, anteriormente mencionado.

Deve-se mencionar ainda que ndo havera conflito entre a exaustdo dos direitos da
patente e a possibilidade de importacao paralela, que naturalmente se complementam, tal como

destaca Fonseca:

A aparente incompatibilidade entre o direito de importar e a exaustdo é
superada pela exata compreensdo de conceitos. O direito de importar,
conferido ao titular da patente, ndo passa de uma preferéncia para colocar o
produto no mercado interno, legalmente, diretamente pelo titular ou por
terceiro com seu consentimento. Essa preferéncia é realizada com a primeira
venda, ou a primeira importacdo. Nisso se exaure o poder de controlar ou
dividir o mercado pela patente. Esta continua valida e eficaz pelo periodo de
vigéncia.>®®

587 FONSECA, Antonio. lbidem, p. 31.

58Conforme interpretagdo do trecho: The first sale, or patent “exhaustion,” doctrine operates only as a limitation
on the rights created under the relevant intellectual property statutes; it does not independently create or modify
antitrust liability. This distinction between removal of the intellectual property immunity and the creation of
antitrust liability is particularly important in rule of reason cases. HOVENKAMP, Herbert J. Resale Price
Maintenance: Consignment Agreements, Copyrighted or Patented Products and the First Sale Doctrine. University
of lowa Legal Studies Research Paper. Disponivel em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1671943>. Acesso em 02 jun. 2015.

589 FONSECA, Antonio. Op. cit. p. 36.
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Feitas essas observacOes, vale a pena analisar 0 caso em que o mecanismo de licenca
compulsoria de patentes, por falta de uso, foi utilizado pela primeira vez no Brasil, envolvendo
as empresas Nortox Agro-Quimica S/A e a empresa Monsanto.

Nesse caso, a patente da Monsanto P17107076, referente ao glifosato (US3799758), teve
licenca compulséria concedida a Nortox, uma empresa brasileira, com sede em Apucarana, no
Parana. No processo, a licenciada alegou que apenas parte da patente era explorada.

Durante o processo, a titular Monsanto tentou evitar a licenga compulséria renunciando,
em 1984, as reivindicacGes de que ndo explorava o processo de fabricacdo de um defensivo
agricola “Roundup” (nome comercial do glifosato), no entanto, a tentativa foi rejeitada pelo
INPI%, uma vez que este 6rgdo entendeu que, apds a patente ndo havia como modificar seu
conteddo, sob pena de cisdo da unidade inventiva.

Analisando o caso, Barbosa destacou o parecer da entdo assessora da Presidéncia,

Nelida Jessen

(...) uma patente sera sempre una e indivisa, no sentido legal sem que haja
necessidade de unidade do processo produtivo [...] como claramente
estipulado no Cédigo da Propriedade Industrial, uso parcial ndo é em hipotese
nenhuma uso efetivo, nem para efeito de caducidade nem para efeito de
licenca.>®*

Esse caso pratico acabou sendo uma das raras situagdes em que o INPI teve que
confrontar pedidos de licenca compulséria de patentes. Como no processo ndo houve resisténcia
da Monsanto quanto ao licenciamento compulsorio, também ndo foi necessario comprovar
qualquer ato abusivo por parte do licenciante.

N&o obstante, é necessario reconhecer que a aplicacdo do licenciamento compulsério,
em qualquer de suas hipéteses, ndo viola o direito do titular da patente, ao contrario, garante a
efetiva exploracao dos bens patenteados de acordo com as necessidades do mercado, sendo um
importante instrumento, mesmo que pouco utilizado, para combater as situaces de abuso de

patentes por falta de uso.

%0 ¢f. BARBOSA, Denise Borges. Nota sobre a Licenca Compulséria Monsanto de 1983. Disponivel em:
<www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc>. Acesso em 02 jun. 2015.
1 Idem.
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Secéo IV - Implicacédo da exploracgdo das marcas no universo da concorréncia

A marca ¢ o bem da Propriedade Industrial que tem ligacdo mais intima com a
concorréncia, pois é a que mais aproxima o seu titular da clientela, identificando os produtos
aos consumidores e distinguindo-os de seus concorrentes. Constitui um dos principais
elementos incorpdreos do estabelecimento empresarial e um dos mais valiosos.

A prépria esséncia da tutela conferida as marcas “esta em permitir que os compradores
adquiram aquilo que eles realmente querem adquirir”®®?, por isso a existéncia de instrumentos
de coercéo aos atos de contrafagdo>%3¢ de importancia impar para esse ativo intangivel, uma vez
que pode auxiliar na manutencéo do equilibrio do mercado.

Para Ascarelli, os atos de confusdo sdo aqueles que violam o interesse que 0S
empresarios tém de diferenciar-se dos concorrentes®®, portanto, a sua repressdo esta
fundamentada em preceitos de ordem econdmica, em que ndo somente 0 empresario é a
principal vitima, mas também aqueles a quem seus produtos sao destinados.

Justamente esta relacdo econdmica da marca com 0s consumidores se apresenta como
um dos principais elementos de sucesso do empresario, cujas consequéncias da violacao
indevida implicam em impacto financeiro imediato ao seu titular. Segundo José de Oliveira
Ascengdo “nesta modalidade, ndo ha apenas lesdo de um concorrente. H& também um acto
lesivo dos interesses dos consumidores (na forma de indugio ao erro).”>%

N&o obstante a relacdo da marca com o consumidor, que se deve ressaltar tratar-se de
uma relacdo meramente econdmica e ndo juridica, € importante mencionar que o principal
prejudicado com a contrafacdo das marcas € o proprio empresario, € ndo diretamente o
consumidor, pois a marca representa o simbolo de um determinado produto, e ndo o produto
propriamente dito.

Sempre havera a possibilidade do consumidor que adquiriu produto contrafeito de uma
determinada marca substitui-lo por outro de outra marca, entretanto, ao empresario que teve sua
marca violada, o processo de construcdo econdmica e de valora¢do de uma nova marca é muito

mais lento e custoso.

592 CARVALHO, Nuno. Ibidem, p. 653.

%9 Segundo CERQUEIRA, Jodo da Gama: os atos praticados por terceiros, que importe violagdo do uso exclusivo
da marca, constituem infragGes do registro, a que se da o nome genérico de contragdo. Ibidem, p. 1087.

94 ASCARELLL, Tulio. Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, p. 203.

55 ASCENSAO, José. Concorréncia Desleal, p. 417.
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A violacdo potencializa-se na hipdtese da marca ter uma integracdo de carater
internacional, em que os prejuizos com a contrafacdo alcangcam proporges maiores, tal como

destaca Thais Castelli:

Na internacionalizacdo das empresas, a marca tem ainda um papel crucial, na
medida que agrega um valor exponencial a todo produto que se pretende
destacar no competitivo comércio internacional. Este produto, identificado
pela marca, sera capaz de ser reconhecido e disputado por consumidores dos
mais diferentes cantos do planeta.>%

A marca apresenta um papel decisivo para o sucesso do empresario, especialmente por
reunir uma gama de fungdes que outros bens tutelados pela Propriedade Industrial ndo possuem,
quais sejam: distingdo dos produtos e do préprio empresario com relagdo a seus concorrentes,
identificacdo de origem de produtos ou servicos, a expectativa de qualidade dos consumidores,
publicitario e de exclusdo. Ainda, “as marcas criam valor, circulando como informagao, de
modo a atrair consumidores que nunca provaram dos produtos ofertados.”>%’

Tal importéncia, inclusive, permite a constatacdo de que algumas marcas possuem um
padrdo de reconhecimento de seus consumidores que supera a limitagdo da especialidade da
classe de produtos a qual pertencem, bem como os limites de territorialidade de onde foram
inicialmente registradas.

S&0 as chamadas marcas notorias, cujo artigo 6 bis da Convencéo de Paris®® apresentou
regra especifica de protecdo em todos 0s paises signatarios. A preocupacao internacional com
esta modalidade especifica de marca possibilita a coercdo a eventuais confusdes ou
aproveitamento parasitario.

Quanto a modalidade de aproveitamento das marcas, sem que lhes sejam copiados 0s
sinais distintivos, também se encontra um instrumento de violagdo da concorréncia, impregnado
no universo da Propriedade Industrial, ndo gerando um prejuizo ao signo distintivo, mas se
aproveitando de toda a sua fama e do reconhecimento dos consumidores.

Em parecer convertido no Ato Normativo do INPI, n. 123/94, Gusmé&o assim manifesta

sobre essa pratica:

5% CASTELLI, Thais. A protecdo Internacional da Marca. LIMA, Luis Felipe Barreto (coord). Propriedade
Intelectual no Direito Empresarial. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 204.

597 ¢f. BARBOSA, Denise. Tratado da Propriedade Intelectual, p. 941.

5% Artigo 6° bis, conforme revisdo de Estocolmo: (1): Os paises da Uni&o comprometem-se a recusar ou invalidar
0 registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir 0 uso
demarca de fabrica ou de comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou traducdo, suscetiveis de estabelecer
confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais registrou o uso, considere que nele é notoriamente
conhecida como sendo j& marca de uma pessoa amparada pela presente Convencéo, e utilizada para produtos
idénticos ou similares. O mesmo sucedera quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitagdo
suscetivel de estabelecer confusdo com esta.
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A concorréncia parasitaria consiste na procura, por um concorrente, de
inspiracdo nas realizacdes do outro, no tirar partido, indevidamente, do
resultado dos esfor¢os e das inovacdes do concorrente no plano tecnolégico,
artistico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violagdo dos direitos do
concorrente. Os atos do parasita tomados isoladamente, ndo constituiriam atos
ilicitos; mas a sua repeti¢do, a sua constancia e o claro objetivo de “colocar-
se na direcdo tomada pelo concorrente, indicam uma situacdo de concorréncia
parasitaria.>®

Desse modo, é possivel concluir que a violagdo das marcas registradas, sejam elas
notorias ou ndo, de forma direta ou parasitaria, podem conferir uma vantagem econémica aos
contrafatores, na atracdo de uma clientela especifica. Entretanto, no universo das marcas, 0s
atos praticados pelo violador séo passiveis de ensejar prejuizos econdmicos ao titular da marca,
mesmo que este ndo explore qualquer atividade no local onde os atos foram praticados,
bastando caracterizar uma vantagem financeira proveniente do reconhecimento pelos
consumidores das marcas que estao ligadas aqueles produtos.

Esse entendimento de José de Oliveira Ascensao:

O acto violador caracteriza uma modalidade de aproveitamento. O agente
aproveita-se de elementos empresariais alheios. Pelo que pareceria que a
vitima seria encontrada na empresa concorrente, cujos elementos hajam sido
apropriados.

Mas pode essa empresa em nada ser afectada. Basta que a actividade se
processe em local em que a empresa imitada ndo exerca actividade.

No entanto, ndo deixa entdo de haver acto de concorréncia desleal. Ter&o
legitimidade para a invocar os concorrentes que se sintam atingidos, por
aquela empresa se fazer passar aos olhos do publico com uma roupagem que
ndo é a sua, ganhando com isso posi¢do favoravel na concorréncia.®®

Claro esté que a violacdo das marcas, por meio da préatica de contrafacdo, de confusédo
ou de aproveitamento parasitario, é hipotese que permite a constatacdo de atos concorrenciais
pelos infratores. Entretanto seria valido o raciocinio inverso? Os titulares das marcas poderiam
criar situagdes, cuja exploragcdo de seus simbolos distintivos pudesse ser considerada uma
violacdo da concorréncia? As licencas de marcas também poderiam ser outorgadas de maneira
compulsoria assim como as patentes? Como a exploracdo das marcas se reflete no universo do
Direito da Concorréncia? Seriam apenas relacdes de concorréncia desleal, ou seja, estariam
relacionadas apenas a aspectos individuais, sem a competéncia do CADE? As marcas podem

também ser utilizadas de forma abusiva?

59 GUSMAO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitario da fama de signo distintivo alheio
no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. Disponivel em: <file:///C:/Users/User/Downloads/do-
aproveitamento-parasitario-.pdf>. Acesso em 30 abr. 2014.

600 ASCENSAO, José. Concorréncia Desleal, p.418.
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A solugdo para esses questionamentos devera ser feita sob duas Oticas, a primeira,
relativa a relagdes contratuais, e a segunda, levando-se em consideragéo os atos de abuso de

concorréncia.

81° Relagdes contratuais

Em geral a exploracdo das marcas ndo poderia estar relacionada a pratica de atos de
concorréncia, pois ndo se trata da exploracéo exclusiva de tecnologia ou produtos, mas sim, de
simbolos. Os concorrentes de produtos similares podem, inclusive, criar suas proprias marcas,
buscando a atencdo de sua clientela em um ambiente de saudavel competicdo. Mesmo que as
marcas possam ser objeto de contrafacdo, em regra, os prejuizos advindos desses atos estdo
relacionados a aspectos de direito privado, com poucos reflexos no universo do Direito
Antitruste.

E fato que nem sempre a relagio entre os competidores titulares de marcas de destaque
no mercado se mostra saudavel, especialmente no que diz respeito a exploracdo comercial dos
ativos intangiveis, que, ao contrario das patentes, ndo estdo relacionados a aspectos
tecnoldgicos ou a melhorias em processos produtos, mas, ao contrario, sua utilizagdo mostra-se
prioritariamente distintiva, relevando uma intimidade muito maior com o consumidor.

Assim, pode-se dizer que o aspecto que une a exploragcdo das marcas por seus titulares
as relacdes de protecdo da concorréncia esta ligado principalmente a forma de organizacao das
estruturas do mercado, envolvendo a coordenagdo de diversos setores, 0 que, muitas vezes,
implica no privilégio de uma marca em detrimento de outras.

Os instrumentos que serdo analisados, para identificar uma possivel violacéo das regras
concorrenciais, serdo as relacbes verticais, ou seja, 0s diversos mecanismos utilizados entre
empresarios, para a coordenacdo entre diferentes atividades, a fim de promover ganhos, cuja
realizacdo seria dificultada, se as partes ndo estivessem atuando em conjunto, e as relagdes
horizontais, onde poucos agentes atuam no mesmo mercado relevante, com regras proprias de
dominagéo, impedindo a entrada de novos concorrentes.®%

O ato concorrencial estara vinculado, entdo, a forma como os empresarios titulares da

marca relacionam-se com seus concorrentes, tal como observa Clark:

801 Nesse sentido, destaca-se a observagdo de AZEVEDO, Paula: “Relagdes verticais sdo aquelas que englobam
processos produtivos complementares, em contraste com relacGes horizontais, que compreendem processos
produtivos substituto.” Restri¢des Verticais e Defesa da Concorréncia. In SCHAPIRO, M. G. CARVALHO, V.M.
e CORDOVIL, Leonor (org.) Direito Econémico Concorrencial, p. 201.
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Os efeitos do processo competitivo incluem, em um extremo, a ineficiéncia
devida ao tamanho antiecondmico de certas unidades e, no outro, a
deliberacdo da direcdo qualitativa e eficacia quantitativa das forcas
competitivas, algumas das quais ocasionadas pelo tamanho excessivo e
insuficiente ndmero das firmas competidoras, ao passo que outros sdo
inerentes a diferenciacdo do produto.t®

A titularidade de uma marca néo traz consigo a ideia de dominagdo de mercados, ou
simplesmente a restricdo destes, mas sim, as relagdes contratuais que envolvem esses ativos
intangiveis.

Nem sempre tais relacfes contratuais sdo anticompetitivas, ao contrario, na maioria das
vezes, sdo pro-competitivas, especialmente para promover determinadas marcas, destacando-
as de seus concorrentes, de forma harmonica.

Exemplo dessas relagbes pro-competitivas sio os contratos de franquia®®®

, em que o
franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de
distribuicdo exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou servicos, havendo nitida restricdo
vertical entre os fornecedores e distribuidores. Nesses contratos, destaca-se a existéncia de
beneficios, tanto para o franqueador, quanto para seus franqueados, e até mesmo para 0s
consumidores, que podem ter acesso as marcas de sua preferéncia em localizacGes diversas e
com pre¢os compativeis com seus interesses, devido a reducdo de custos que a coordenacgéo de
atividades pode proporcionar.

Por outro lado, nem sempre as relagbes contratuais entre empresarios desenvolvem-se
de forma harmdnica com seus concorrentes. Os acordos que envolvem a comercializacdo de
alguns produtos protegidos por marcas de grande interesse dos consumidores podem esconder
uma série de interesses de domina¢do de mercado, por meio da praticas de algumas restricbes

verticais. Nesse sentido, destaca Pagotto:

Se 0 mercado fosse caracterizado exclusivamente por fabricantes de produtos,
as questBes concorrenciais seriam relativamente mais simples — afinal, as
praticas anticompetitivas envolvidas ja sdo bastante conhecidas e se
restringiriam a umas poucas op¢des. Entretanto, quando o mercado a jusante
é incluido, os seus agentes econémicos possuem interesses diversos dos
produtores e podem obter lucros maiores por meio da restricdo da

602 CLARK, J. M. op. cit. p. 219-220.

608 FERNANDES, Lina apresenta defini¢do do contrato de franquia: “Franquia é o contrato pelo qual uma pessoa
juridica, denominada franqueador, concede a uma pessoa fisica ou juridica, denominada franqueado, o direito de
uso de uma marca de fraca aceitacdo publica e de outros bens objetos de propriedade intelectual e direito de
distribuicdo, com ou sem exclusividade, de produtos e/ou servicos, numa determinada area geografica, com
transferéncia de know-how e assisténcia técnica permanentes, mediante o pagamento de uma remuneragao e sem
qualquer vinculo de subordinacéo entre as partes. Do Contrato de Franquia. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p.
52.
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concorréncia, especialmente de outros distribuidores da mesma marca, ainda
que a despeito do pretendido pelos fabricantes.%%

Desse modo, ao analisar as questdes que envolvem a dominagdo de determinadas
marcas de empresas, no universo concorrencial, é preciso identificar se nesses diferentes
acordos, podem estar sendo criadas barreiras de entradas a novos produtos, ou o0
desenvolvimento de novas marcas.

Para Schmalensee, as barreiras de entrada sdo as “condigdes que limitam a capacidade
dos novos operadores de atuarem no mercado”.6%® Uma vez que tais condigGes estdo presentes,
0 prejuizo para a concorréncia sera evidente, pois ira limitar as opcdes de escolha dos
consumidores, aumentando o lucro de forma desproporcional para as empresas dominantes.

Sdo estas barreiras de entrada que precisam ser demonstradas nas analises dos diferentes
contratos firmados entre os empresarios, sejam de licenca de marcas, fusbes, incorporacgdes,
distribuicdo. Tais barreiras podem se apresentar nas clausulas de exclusividade, fixacdo de
precos de distribuidores, restricbes de quantidade a ser vendida, ou qualidade do servico a ser
prestado.

Azevedo destaca que:

Por meio de contratos de exclusividade, fixacao de preco de revenda ou outras
formas de restricdo vertical, uma empresa pode mitigar a concorréncia a
montante e a jusante e, com isso, impedir a entrada de concorrentes no
mercado em que ja gozava de lucro de monopdlio. 6

Desse modo, as autoridades que atuarem em preservacao da concorréncia devem levar
em consideracdo a possibilidade, ou ndo, de limitagcdo de terceiros concorrentes na atuacéo do
mercado relevante, dos produtos que estdo envolvidos nestas negociagdes. Salgado explica que
“a dimensdo do mercado, sua taxa de crescimento projetado, assim como a escala eficiente
minima para a operagio sio fatores que balizam a anélise de barreiras a entrada.”®"’

No caso de contratos entre empresas que envolvem marcas de grande apreco pelos
consumidores, essas barreiras de entrada estdo relacionadas diretamente ao preco que o0s

produtos terdo nesse mercado, a distribuicdo dos mesmos, bem como aos elevados custos de

804 PAGOTTO, Leopoldo. Ibidem, p. 101-102.

605 SCHMALENSEE, Richard. Sunk Costs and Antitrust Barriers to Entry. Social Science Research Network
Electronic Paper Collection. Disponivel em: <http://ssrn.com/abstract=486944.> Acesso em 03 jun. 2015.
(Tradugdo propria)

606 AZEVEDO, Paula. Direito Econdmico Concorrencial, p. 205.

807 SALGADO, Lucia Helena. O Caso Kolynos-Colgate e a Introdugdo da Economia Antitruste na
Experiéncia Brasileira. Disponivel em: <http://works.bepress.com/lucia_salgado/5>. Acesso em 03 jun. 2015.
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propaganda que titulares de novas marcas deverao fazer para destacar seus produtos e conseguir
uma posicao privilegiada perante os consumidores.

Assim, apresentando algumas respostas aos questionamentos feitos anteriormente, é
possivel afirmar que os titulares de marcas podem criar situacdes de natureza contratual, cuja
exploragdo de seus simbolos distintivos venha a ser considerada uma violag&o da concorréncia,
especialmente por meio da criagdo de barreiras a produtos com novas marcas, cuja fiscalizagéo
estaria, portanto, adstrita a competéncia do CADE.

Para demonstrar de forma adequada a utilizacdo de contratos entre empresarios que
envolveram a restricdo de mercados, por meio da limitacdo ou utilizacdo de marcas, serd
importante analisar trés casos praticos, julgados pelo CADE, que ilustram de forma adequada

0 raciocinio aqui exposto, quais sejam: Kolynos-Colgate; Ambev; e o Shopping Iguatemi.

A) O caso Kolynos-Colgate

Trata-se de um dos principais casos julgados pelo CADE, refletindo uma mudanca
técnica nos julgamentos desse 0rgdo, pois representou um dos principais casos julgados, apds
a promulgacéo da Lei 8.884/94. Para Araujo Jr., o julgamento desse caso pelo CADE “fez com
que este 6rgdo delimitasse pela primeira vez o conceito de mercado relevante, que é o elemento
basico da analise antitruste atual.”%%

Essa analise € importante pelo significativo papel que a marca representou, tanto no
aspecto do negdcio juridico, considerando que seu valor superou, em muito, o valor dos bens
tangiveis da incorporada, tanto sob o ponto de vista das relagcdes concorrenciais, uma vez que a
analise do mercado relevante e as perspectivas de entrada de novos concorrentes levaram em
consideracdo o poder de mercado da marca Kolynos, ja ha muito consolidada pelas campanhas
de marketing.

A compra da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive foi julgada por intermédio da
andlise de ato de concentracdo, em 18 de setembro de 1996, envolvendo um negdcio de US$
785 milhdes, sendo US$ 650 milhdes relativos ao valor da marca Kolynos e o restante
relacionado ao capital de giro e aos bens imobilizados.

O principal argumento apresentado pela empresa que ofereceu a queixa, a P & G, era

que a combinagdo da Kolynos, maior detentora do mercado, com 52%, com a segunda maior,

608 ARAUJO JUNIOR, José Tavares de. Perspectivas da Politica de Concorréncia no Brasil: O Controle de Fusdes
e Aquisi¢des. In Revista de Direito da Concorréncia, Brasilia: IOB/CADE, n. 09, p. 63-90, jan./mar. 2006 ou
2004, p. 85.
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a Colgate, com 27% de participacdo, iria propiciar o surgimento de uma empresa com
aproximadamente 80% do mercado, no setor de higiene bucal, capaz de prejudicar os
concorrentes.

Esse caso ilustra bem a importancia da marca nos contratos de fusdo e incorporacao,
bem como nas prdprias relagdes horizontais, pois que, no mercado relevante destacado, o papel
da marca Kolynos foi considerado de fundamental importancia. Veja-se que o valor da marca
representou cifras superiores a metade do valor do patriménio corpéreo da empresa adquirida.

Quanto a este mercado relevante, no caso em tela, estavam presentes discussdes sobre
quatro mercados distintos, quais sejam: o de fio dental, de escova dental, de enxaguante bucal
e de creme dental.

Quanto ao fio dental e enxaguante bucal, o CADE ndo apresentou qualquer restricao,
por entender que, nesses casos, a operacdo de concentracdo horizontal estava em consonancia
com a legislagdo em vigor, entretanto, 0 mesmo ndo ocorreu com relagdo aos outros itens, em
especial quanto ao creme dental.

Houve, inclusive, uma constatacdo de que os consumidores desses produtos tém padrdes
diferentes com relacdo as regides do Brasil, bem como a sua disposi¢cdo em aceitar novos

produtos. Segundo a ex-conselheira Salgado:

Do mesmo modo, o consumo é crescente conforme o nivel de renda mais
elevada do Brasil, Sdo Paulo, capital e interior, 0 consumo médio é mais alto
que a média mundial e mesmo mais alto que nos Estados Unidos. Esta
demanda é, presumidamente, menos sensivel a precos e mais sensivel a
inovacdes de produto e marca. Isto significa que esses consumidores estariam
mais dispostos a experimentar novidades, principalmente se apresentadas
como produtos de qualidade mais alta. Por outro lado, nas regiGes de baixa
renda e baixo consumo, a demanda é, também presumivelmente, bastante
sensivel a pregos. Destacou-se o carater complementar das linhas de produto
gue correspondem aos mercados relevantes de escova dental e creme dental.
A demanda por um bem em funcéo da queda de precos em um dos mercados
eleva a demanda de bens do mercado relevante complementar. Ndo se
presumiu 0 mesmo comportamento para os demais mercados relevantes em
questdo.®®

Além das caracteristicas dos consumidores, também as empresas poderiam se beneficiar
guanto ao seu elevado poder de barganha com os fornecedores e distribuidores, o0 que poderia
implicar, inclusive, na imposigéo em restrigdes verticais no mercado, atuando verdadeiramente

como uma forma de bloquear a entrada de novos competidores nesse mercado.

69 SALGADO, Lcia. Ibidem, p. 4-5.
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Por fim, foram realizadas simulacfes de entrada de um novo competidor no mercado,
levando-se em consideracdo as informagGes do processo sobre custos, precos e requisitos de
investimento. Tais simula¢fes foram indispensaveis na formacéo da decisdo do CADE, pois
indicaram que um novo competidor somente conseguiria “gerar recursos suficientes para cobrir
despesas indiretas a partir do quarto ano. Tal resultado foi o indicar de tempo minimo requerido
para a entrada de um novo concorrente.”1°

Desse modo, em 18 de setembro de 1996, o CADE acabou por aprovar a compra da
Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. A condicdo de que a Colgate suspendesse
voluntariamente o uso da marca Kolynos para o fabrico e comercializagdo de creme dental no
territdrio nacional, pelo periodo de quatro anos, além de medidas acessorias para evitar o
desabastecimento. “Foram, portanto, incorporadas as condi¢des do compromisso de
desempenho, medidas para a utilizacdo de parte da capacidade produtiva do grupo na producéo
para terceiros.”%!!

Essa deciséo, entretanto, ndo ocorreu sem que o CADE apresentasse outras opg¢oes para
a Colgate, que foram rejeitadas, quais sejam: em vez de suspender o uso da marca, a companhia
poderia licenciar exclusivamente a marca para outro fabricante, pelo prazo de 20 anos; ou
simplesmente vendé-la para um concorrente que ndo detenha mais de 1% do mercado.

Por fim, o CADE proibiu a Colgate de vender no Brasil cremes dentais Kolynos,
fabricados em outros paises da Ameérica Latina, ndo impondo restri¢cdes a utilizacdo da marca

Kolynos nos mercados de escova dental, fio dental e enxaguante bucal.

B) O caso da Ambev — Programa “T6 contigo”

Outra situacdo ilustrativa em que 0s concorrentes podem criar situacdes contratuais de
restricdes no mercado, inviabilizando o desenvolvimento de marcas rivais, ocorreu nesse caso,
em especifico, em que a Ambev impds de forma velada a seus representantes e revendedores a
obrigacgdo de ndo comercializar produtos de outra empresa concorrente, ou comercializa-los em
guantidades minimas.

Vale destacar que nem sempre essas limitacdes sdo consideradas ilicitas, pois as
empresas, ao realizar acordos de fornecimento e distribuicéo entre si, podem gerar um efeito

positivo ao mercado, tal como a reducéo de precos, oferecendo produtos com menor custo aos

610 SALGADO, Lcia. Ibidem, p. 21
611 |bidem, p.28.
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consumidores finais, por meio da especializacdo alcancada no sistema de parceria
coordenada.®!?

Por outro lado, nem sempre esses acordos sao realizados com a intencdo de melhorar a
qualidade dos produtos e servigos que sdo oferecidos aos consumidores, pois em muitos casos,
a intencdo primordial reside em manter uma posi¢do de dominagéo exclusiva no mercado, em
detrimento dos concorrentes, proporcionada, em alguns casos especificos, por meio da
imposicdo de uma determinada marca sobre outras concorrentes.

E inegavel o prejuizo a liberdade de concorréncia desta primazia contratual, pois
caracteriza verdadeira restricdo vertical ao mercado, aumentando os custos de transagdo dos
prejudicados.®'® Essa dominacdo de algumas marcas sobre outras importa em limitagdo da
capacidade de decisdo dos empresarios envolvidos no acordo, bem como a criacdo de
exclusividades, que podem ser territoriais ou sobre determinados consumidores.®*

Tal hipdtese pdde ser evidenciada no julgamento do CADE, processo numero
08012003805/2004-10°%°, que resultou na condenagdo a pena de multa da empresa Companhia
de Bebidas das Américas — AmBev, em R$ 352,7 milhdes.

No referido processo, a empresa AmBev foi condenada em virtude de um programa de
relacionamento com bares, restaurantes, mercearias e supermercados, denominado “To
Contigo”, que funcionava como um programa de fidelidade para os pontos de venda, induzindo-
0s a dar exclusividade as cervejas das marcas do portfélio da Ambev, impedindo a
comercializacdo de outros produtos de empresas concorrentes.

Tratava-se de um programa de relacionamento entre a AmBev e 0s pontos de venda
(PDVs), pelo qual estes se submetiam a um programa de premiacéo equivalente a descontos no

preco da caixa de cerveja.

612 Nesse sentido, CARVALHO Leonardo; VERENHITACH Gabriela, apresentam os efeitos positivos de
concentragdes verticais: De forma especifica, as concentragdes verticais geram o fracionamento do processo
produtivo, ampliando o ndmero de industrias que se ligam organicamente. Aumenta-se, assim, o volume do
comércio internacional. Uma produz os insumos utilizados pelas outras. Ocorre um aumento da seguranga do
escoamento da producdo e ha a possibilidade de controle das fontes de matéria-prima, fatores que viabilizam um
preco final inferior. Ibidem, p. 115.

613 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio destaca: “Desde Coase aceita-se que as relagdes na linha vertical entre
produtor e distribuidor acarretam custos enormes: custos de transagéo.”. Indicio e prova de Cartel. Disponivel
em: http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/154. Acesso em 10 set. 2014.

614Sobre as negociagdes exclusivas destaca PAGOTTO, Leopoldo: A negociacdo exclusiva se diferencia dos
territorios exclusivos e da alocacdo de consumidores, porque limita a capacidade de ofertar do fabricante. Assim,
esta se caracteriza pelo fato de o fabricante produzir somente para um distribuidor, ndo lhe sendo permitido ofertar
a qualquer outro demandante. Com isso, diversamente do que acontece nos contratos de distribuicdo, hd uma
limitagdo a montante. N&o raro, isso ocorre em cadeias produtivas altamente integradas, nas quais o fornecimento
para terceiros seria dificil. As exclusividades no Direito da Concorréncia. Ibidem, p. 104.

615 Disponivel em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e15ch044¢84cdd37¢95ea276bc56d673c6. Acesso em 11
set. 2014.
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Mesmo ndo havendo qualquer cldusula de exclusividade no programa, era
implementada de forma verbal, como condi¢do para manutencdo do programa, Tal como

destaca Furlan:

De fato, os depoimentos coletados pela SDE indicam que a exclusividade de
vendas foi apresentada em diversas negociagfes com uma condicdo para a
participacdo do Programa T6 Contigo, sendo que essa exigéncia podia ser
flexibilizada para alguns PDVs, por meio da permissdo para que adquiram
pequenas quantidades de marcas de cervejas concorrentes.

(..)

A ndo renovacado do Programa era usada como forma de coercdo de PDVs que
ndo alcangassem os 90% de “share de estoque”. Por share de 90%, entende-
se que do total de cervejas para a comercializacdo no ponto de venda
(estoque), 90% devem ser das marcas da AmBev.®16

Essas exclusividades representam uma supremacia das marcas da AmBev que fazem
parte do acordo, as quais se beneficiam do mercado em situacdo de privilégio sobre outras
empresas concorrentes, cujas marcas nao participaram das convencdes.

No caso pratico, a AmBev ndo permitiu ou limitou significativamente que os
estabelecimentos empresariais que com elas mantém relagbes negociais comercializem
produtos de outras marcas concorrentes.

Assim, esse desequilibrio nas relagdes mercadoldgicas acaba por gerar uma
desvalorizacdo indevida das marcas das empresas concorrentes, que nao conseguem a mesma

projecdo no mercado, em razao dos vicios provenientes das restricGes verticais.

C) O Caso do Shopping Iguatemi

Trata-se de hipdtese em que o Shopping Center Iguatemi utilizando-se de clausulas de
exclusividade com lojistas impediam que estes instalassem outras lojas de determinadas
marcas, em shopping centers concorrentes, de alto padrédo, nas regides da Zona Oeste, norte da
Zona Sul e oeste da Zona Central da Cidade de S&o Paulo.

O referido caso foi julgado pelo CADE, em 2003, no processo administrativo, n.
08012.009991/1998-82, tendo como partes a empresa Participacbes Morro Vermelho Ltda.,
empreendedora do Shopping Jardim Sul, contra o0 Condominio Shopping Center Iguatemi e

Shopping Center Reunidos do Brasil Ltda.

616 FURLAN, Fernando Guimardes. O Caso AmBev — Td Contigo. In BRASIL, PublicacGes da Escola da AGU
— Debates em direito da concorréncia. Brasilia: Advocacia Geral da Unido, 2011, p. 330.
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Foi constatado que, nos contratos de locacdo, havia disposicOes expressas de
exclusividade, proibindo determinados lojistas, ja instalados no Shopping Iguatemi, de explorar
suas atividades, em outros shopping Centers, inclusive com indicacdo nominal nos instrumentos
de locacéo.

O mercado relevante definido em questéo foi o espaco de locagdes em shopping centers,
levando-se em consideragdo a especial predilecdo dos consumidores de classes sociais
privilegiadas, em comprar produtos nesses espacos proprios, em detrimento ao comércio de rua,

tal como destacou o parecer do SDE:

O diferente padrédo de comportamento na demanda por produtos e servi¢os em
shopping centers entre as classes sociais, indicado pela pesquisa supracitada,
aponta para a existéncia de uma segmentacao dos shopping centers por poder
aquisitivo. Pode-se inferir que o fato de as classes sociais possuirem
necessidades distintas quando vao a um shopping center obriga esses espacos
comerciais a se diferenciarem por publico frequentador, dada a dificuldade de
atender com eficiéncia a necessidades dispares.®!’

Diferente dos demais exemplos anteriormente citados, 0 mercado relevante em questéo,
nesse julgado do CADE, expressou ndo o aspecto do mercado do produto em si, mas sim, 0
mercado relevante geografico, que, na definicdo de Forgioni, ¢ “a area onde se trava a
concorréncia relacionada a prética que esta sendo considerada como restritiva.”%18

Comprovou-se, assim, que o Shopping Iguatemi possuia uma série de caracteristicas
contratuais que Ihe conferiam poder de mercado, em relacdo aos seus concorrentes, exercendo-
o na forma de restricdo contratual. Isso Ihe proporcionava uma vantagem indevida com seus
concorrentes, pois mais da metade de seus lojistas que comercializam determinadas marcas de
grife possuia clausulas de exclusividade em seus contratos de locag&o.

Nesse sentido, seguiu o parecer da SDE:

O poder de mercado do Iguatemi sobre os lojistas interessados em espagos
para locacdo comercial em shopping centers de alto padrdo diminui as opgdes
disponiveis de lojas de griffe nesse mercado, deixando os shoppings atingidos
pela clausula sem determinadas lojas valorizadas pelos consumidores de alto
poder aquisitivo e com menor poder de negociacdo junto as lojas de alto
padrdo que ndo estdo atreladas a contratos de exclusividade.®*®

617 parecer da SDE disponivel em: <http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000054111019.pdf>. Acesso em 03
jun. 2015.

618 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, p. 233.

619 parecer da SDE. Ibidem.



226

Assim é possivel identificar que tais atos, que podem também se caracterizar como
concorréncia desleal, prejudicam de forma direta a harmonia do mercado, violando questdes

que envolvem o interesse publico. Nesse sentido, destaca Ascencao:

Aponta-se hoje, como categoria autbnoma de actos de concorréncia desleal, a
dos actos nocivos ao mercado, ou actos contrarios a boa organizagdo do
mercado em si. Seriam actos fundados primariamente no interesse geral, mas
em que interviria também o interesse dos concorrentes (e o interesse dos
consumidores).52°

No julgamento do processo, 0 Tribunal, por maioria, considerou o Shopping Iguatemi
como incurso no art. 20, incisos | e Il, bem como no art. 21, incisos IV e V, da Lei n° 8.884/94,
impondo multa, a cada uma, ao valor de 1% (um por cento) de seu faturamento bruto anual.5?
Do mesmo modo outra decisao foi proferida em desfavor do Shopping Iguatemi, em 2007, no
processo administrativo, 08012.006636/1997-43, em que o CADE também o condenou por
pratica de atos ilicitos, em virtude da inclusdo de clausulas de raio abusivas, que impediam os

seus lojistas de explorar atividades, em um espaco de 2,5 km.%%2

§2° Atos de abuso de concorréncia

Além das questdes que envolvem as praticas contratuais, também é importante buscar
respostas para a indagacdo sobre a possibilidade ou ndo de conferir licencas compulsoérias as
marcas, assim como as patentes.

Deve-se destacar que a resposta para esse questionamento € negativa, uma vez que o
artigo 21, do TRIPS, expressamente as proibiu.

N&o obstante, é possivel identificar hipoteses em que titulares de marcas se utilizam de
atos abusivos para coibir a concorréncia, que embora ndo caracterizam violagdes da ordem
econdmica, prejudicam terceiros na esfera privada, caracterizados por meio dos seguintes atos:
registro de marca com elementos conflitantes com registros anteriores; concentracao de marcas;
e a reproducdo ou imitacdo de marcas protegidas.

A primeira modalidade de uso abusivo das marcas em detrimento de concorrentes €

aquela que se apresenta de modo mais comum. Ocorre quando um determinado empresario

620 ASCENSAO, José. Concorréncia Desleal, p. 132.

621 Conforme acérd&o disponivel em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000061721994.pdf. Acesso em 03 de
junho de 2015.

622 N&o serdo discutidas essas hipéteses, tendo em vista a semelhanga de fundamentos com as hipdteses anteriores.
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ingressa com o pedido de registro, cujos elementos sdo conflitantes com outra marca
previamente registrada.

Nesses casos, prevalece a aplicacdo do principio da anterioridade, que garante ao
primeiro requerente o direito de exploracao exclusiva do sinal distintivo. “Entende-Se como 0
principio que determina que nenhuma marca serd concedida ou nenhum conflito sera
solucionado sem a apuracio da anterioridade do sinal e a quem pertence”.523

Vale destacar que nem todo registro posterior com elementos conflitantes pode ser
considerado desleal, para que isso ocorra, € necessaria a comprovacdo de uma situacdo de
abusividade.

Nesse sentido, Denis Borges Barbosa apresenta uma defini¢do para a caracterizagao do
uso abusivo, entendendo-o como aquele “que se aproveita da abstra¢do de um direito proprio -
ndo para proteger seu préprio fundo de comércio -, mas para avancar no que ndo € seu. Nisso,
cometendo o que se categoriza como concorréncia ilicita.”%

Seguindo o critério de anterioridade, quando houver a prética de ato abusivo pelo titular
de uma marca posterior, prevalecera aquele empresario que tiver feito o primeiro registro, ainda
gue as marcas ndo sejam idénticas.

Ressalta-se que a tutela juridica nesse caso coibe, tanto o aproveitamento parasitario,
como a imitacdo de elementos que possam causar confusdo nos consumidores.

Situacdo pratica que ilustra a hipotese acima descrita foi o julgamento, em 27 de abril
de 2010, da apelacdo nimero, 994031091355 SP%2°, pelo Tribunal de Justica do Estado de S&o
Paulo, em que a Corte entendeu haver préatica de concorréncia ilicita pelo uso abusivo da marca
Bravo, em prejuizo ao titular da marca Bravox, cujo registro era anterior, especialmente por
elas atuarem no mesmo ramo de atividade, tal como demonstra o trecho do acérdéo: "Ressalta-
se que a apelante atua no mesmo ramo de atividade (produtos eletrdnicos). Logo, as expressdes
Bravo e Bravox podem gerar confusdo levando o puablico a erro e gerando a concorréncia

desleal".

623 COPETTI, Michele. Ibidem, p. 50.

62 BARBOSA, Denis Borges. Da restricdo ao uso abusivo do direito de marca. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricao_uso_abusivo_direito_marca.pdf>. Acesso em
14 jul. 2014.

625 Ementa do Julgamento: Cominatdria - Abstencdo do uso da marca "BRAVO" - Propriedade Industrial - Uso
indevido - Conduta que traduz concorréncia desleal - Inexisténcia de autorizacéo expressa do titular da propriedade
- Prevaléncia da anterioridade do registro - Sentenca mantida - Recurso IMPROVIDO.

(TJ-SP, Relator: Adilson de Andrade, Data de Julgamento: 27/04/2010, 32 Camara de Direito Privado). Disponivel
em: http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9103981/apelacao-apl-994031091355-sp/inteiro-teor-102759717.
Acesso em 27 de setembro de 2014.



228

Outra hipdtese que caracteriza a utilizacdo abusiva de marcas é a concentracdo de
diversas marcas de produtos de um mesmo segmento sob a titularidade de um dnico dono.

Nesse caso especifico, a abusividade nédo estard no simples fato do titular possuir uma
grande quantidade de marcas, utilizando-as no mercado para oferecer diferentes produtos, mas
sim, quando esse titular detém tais marcas e se nega a utiliza-las.

Na prética, essa hipdtese pode caracterizar ato de infragdo a ordem econdmica, pois o
prejuizo ndo se daria de forma direta, com relacdo aos empresarios concorrentes, mas sim, ao
mercado, seja através da conduta de dominacdo de mercado relevante ou mesmo no exercicio
abusivo dessa posicdo dominante.

Por outro lado, aquele que eventualmente se sinta prejudicado, pela ndo utilizacéo de
uma determinada marca adquirida por uma empresa concorrente, pode recorrer as instancias
administrativas junto ao INPI, para obter a declaracdo de caducidade daquela marca nédo
utilizada pelo seu concorrente. Essa hipdtese ndo se reveste como uma medida de protecéo a
concorréncia propriamente dita, entretanto garante aos empresarios a liberdade de exploracéo
de sinais distintivos que ndo estao sendo utilizados.

Tal fato ocorre porque o titular da marca ndo tem simplesmente “o direito de usar a
marca, mas também o dever de a usar, embora ndo imediatamente”%?®, pelo que caracteriza o
principio da obrigatoriedade do uso da marca. A tutela conferida a estes sinais distintivos esta
diretamente relacionada a sua exploracdo empresarial.

Sera, portanto abusiva a retencdo indevida dos direitos sobre a marca por sua ndo
utilizacdo, uma vez que prejudica de forma indireta a concorréncia entre 0s empresarios.

O aspecto pernicioso desta auséncia de utilizacdo foi objeto de destaque de reflexdo de
Gama Cerqueira:

Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se
como meio de evitar 0 abuso das chamadas marcas defensivas e de reserva ou
de obstrucéo, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das
reparticdes de registro, redundam em prejuizo dos concorrentes, tornando
mais restrito o campo em que podem livremente escolher as suas marcas.®?’

Como destacado anteriormente, a solucdo para aqueles que se veem prejudicados por
esse agcambarcamento € o ingresso de procedimento administrativo de cancelamento da marca
por caducidade. Esse processo fica a cargo do o INPI, e s6 pode ser interposto, apds o prazo de

cinco anos da concesséo do registro.

626 GONGALVES, Luis. Ibidem, p. 311.
627 CERQUEIRA, ibidem, p. 1052.
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O pedido de instauracdo de procedimento de caducidade de registro de marca
fundamenta-se no artigo 142, 111, da Lei 9.279/96, e sera motivado por aquele que tem interesse
em explorar registro idéntico ou semelhante, evitando-se assim eventuais atos de contrafacdo
contra o registro anterior.

Ressalta-se que o referido pedido administrativo ndo afasta atos de utilizagéo indevida,
dos sinais anteriormente registrados, pois a declarac¢do de caducidade, proferida pelo INPI, tem
efeito “ex nunc, ou seja, da mesma para frente, ficando incélume e inatingida a situacdo anterior
a declaracdo de caducidade.”®?®

Esse processo administrativo permite o cancelamento de marcas que ndo estejam em
uso, ou cuja utilizagdo ndo se coadune com aquela para que foi concedida. Nesse Ultimo caso,
a marca estaria em uso, entretanto violaria o principio da especialidade, pelo qual “a marca deve
ser especial, isto €, deve aplicar-se a certo produto ou classe de produtos ou a certo género de
comércio ou inddstria, conforme o sistema de cada lei.”%%°

De qualquer forma, tanto a ndo utilizacdo da marca, quanto a sua utilizagdo fora da
classe a qual foi registrada, configuram ato abusivo praticado em deslealdade concorrencial do
seu titular, pois prejudicam a liberdade de seus concorrentes em escolher os sinais distintivos
de seus produtos ou servigos.

Por fim, dentre as préaticas que violam a concorréncia, a reproducdo ou imitacdo de
marcas esta dentre as praticas mais comuns utilizadas pelos usurpadores, ou seja, por aqueles
que pretendem desviar para si a clientela amealhada por outro empresario.

Esta violacdo da concorréncia, que leva ao desvio da clientela pela utiliza¢do indevida
de sinais distintivos, ocorre pela da pratica do crime de contrafagdo ou de atos de confuséo,
perpetrados sob as mais diversas formas, tais como a utilizacdo de sinais, recipientes ou
embalagens idénticas que possam interferir no julgamento da clientela, mesmo que tais sinais
distintivos estejam registrados ou ndo junto ao INPI.

Tal hipdtese estara ligada principalmente a concorréncia desleal e ndo a repressao de
infracBes a ordem econdmica. Nesse sentido, j& decidiu o STJ:

O emprego de nomes e expressdes marcarias semelhantes - quer pela grafia,
prondncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar duvida ao espirito
dos possiveis adquirentes de bens exibidos para comércio — deve ser de
imediato afastado. A protecdo legal a marca (Lei 5.772/77, art. 59) tem por
escopo reprimir a concorréncia desleal, evitar a possibilidade de confuséo ou

622 DOMINGUES, Domingues. Ibidem, p. 511.
629 CERQUEIRA, ibidem, p. 778.



230

davida, o locupletamento com esforco e labor alheios. (TJ-SP, Relator: Magno
Araljo, Data de Julgamento: 28/08/2008, 62 Camara de Direito Privado).5%°

N&o ficando comprovada a hipotese de identidade visual entre a marca protegida e o ato
de contrafacdo, inexistird o crime de violacao, tampouco o desvio de clientela. Nesse sentido,

destaca-se o posicionamento do extinto Tribunal Algada Criminal de Sdo Paulo:

N&o ha crime de violacdo de marca, quando, pelo produto apreendido, ndo se
demonstrou imitacdo ou reproducéo. A exteriorizagdo visual dos produtos
atesta a ideia de contrafacdo. N@o constitui desvio de clientela a atuacdo em
faixa de publico diversa, caracterizada pela modéstia e baixo pre¢o do produto
fabricado, quando o similar é sinbnimo de status. Intimidar, impedir o advento
de concorrente através do uso indevido de queixa-crime ndo constitui protegdo
ao consumidor, mas modus operandi eliminatorio de concorrente (TACrESP,
ACr n. 421.658-SP, de 3.04.86, in JTACrSP/L.ex-87/283-285)%!

Tal julgado levantou uma questdo polémica, especialmente quanto ao fato de declarar
que “ndo constituiria o desvio de clientela a atuacdo em faixa de publico diversa, caracterizado
pela modéstia.”

Realmente ndo se pode falar que o publico que compra determinado produto com precos
muito elevados, derivados de uma excelente qualidade dos mesmos ou de reconhecimento ao
status social que a marca imp0e, seria induzido a adquiri-lo através de contrafagdes grosseiras
e de baixo valor em comércio popular.

O que, na verdade, deve ser ponderado néo € o simples fato de que os consumidores do
produto original e os dos produtos contrafeitos ndo sdo 0s mesmos, mas sim, a reputacao de que
a marca possui dentre aqueles que pretendem adquiri-la.

Destaca-se o fato de que a protecdo da marca nao depende de comprovacdo de prejuizo
material ou do desvio de clientela, pois € bem incorporeo, cuja tutela vai além dos critérios
patrimoniais.

Assim, vale destacar o texto do inciso XXIX, do artigo 5°, da Constituicdo Federal, que
garante a tutela as criacGes industriais e a propriedade das marcas, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais. Uma vez tutelados esses
interesses, tendo como finalidade o desenvolvimento econdémico, torna-se inevitavel reconhecer
a ligacdo que existe entre o Direito da Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia,

quando se leva em consideracéo a clientela como atributo do estabelecimento empresarial.

630 Disponivel em http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3322651/apelacao-com-revisao-cr-2366074100-
sp/inteiro-teor-101388031. Acesso em 28 de julho de 2014.
831 VIEIRA, Marcos. Propriedade Industrial Marcas, 2006, p. 216.
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Demonstrou-se desse modo que a protecdo das marcas € instrumento importante na
construcdo econémica do da atividade empresarial, em especial pela protecdo da clientela, o
que implica em uma relacdo intima com a concorréncia desleal. Preservar a marca implica na
prépria preservacdo da atividade econémica, seja em beneficio de seus titulares, ou contra

aqueles que a utilizam de forma abusiva.
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CONCLUSAO

A Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia representam um importante
instrumento para harmonizagdo nas relacdes entre 0s empresarios no universo mercadoldgico.

Por vérias vezes foi destacado neste trabalho que a Propriedade Industrial mostra-se
como uma ferramenta indispensavel para que seja mantido um ambiente de rivalidades entre o0s
concorrentes, uma vez que a garantia de protecdo de seus ativos intangiveis ocasiona uma
estabilidade juridica esperada nas relagdes econémicas.

A Propriedade Industrial mostra-se como uma exclusividade temporaria, da qual se
destacam duas perspectivas econémicas distintas, quais sejam: permitir o retorno dos
investimentos do inventor, como incentivo a inovacao; e a consolidagcdo de um monopolio legal
que se instrumentaliza, por meio da possibilidade de impedir terceiros ndo autorizados a
praticarem sua exploracéo. E a partir dessas duas perspectivas que a Propriedade Industrial se
afasta ou se aproxima dos objetivos da defesa da concorréncia.

A constatacdo demonstrada durante o trabalho é fundamental para responder ao primeiro
questionamento levantado quanto as relagdes que permeiam a Propriedade Industrial e o Direito
da Concorréncia, qual seja se a tutela juridica conferida aqueles ativos intangiveis implica em
excluséo do Direito de Concorréncia.

Demonstrou-se que as bases de protecdo, tanto da Propriedade Industrial quanto do
Direito da concorréncia possuem elementos comuns que se destacam, de forma que em ambos
os casos a finalidade primordial é a preservacdo do bem- estar social, gerado por meio do
desenvolvimento econdmico.

A exploracdo dos bens da Propriedade Industrial em carater exclusivo por seus titulares
ndo implica em exclusdo do Direito da Concorréncia, ao contrario, implica justamente na
promocao de diversidade e no respeito as individualidades, especialmente quando a utilizacdo
desses bens for realizada dentro de parametros esperados de atuacdo empresarial.

N&o haveria, portanto uma exclusao per se do Direito da Concorréncia pela exploracéo
dos bens da Propriedade Industrial, pois se trata de dois ramos distintos do direito com objetivos
convergentes.

Tais constatacdes foram percebidas inicialmente pela realizagdo de um estudo historico,
para buscar respostas para o questionamento relacionado a possibilidade de haver alguma
ligagdo historica entre as origens da protecdo da Propriedade Industrial com as relagGes de

regulamentacédo da concorréncia.
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O Estudo histérico demonstrou que a exploracdo dos bens da Propriedade Industrial tem
suas origens historicas ligadas a necessidade de diferenciacdo de produtos e servicos dos
comerciantes, bem como a protecdo de simbolos distintivos e o conhecimento tecnolégico com
relacdo aos seus concorrentes.

Assim, ha um elo importante entre a motivacdo da protecdo juridica aos bens da
Propriedade Industrial e da concorréncia em sentido genérico. Dessa forma, entretanto,
demonstrou-se que, com o crescimento econémico, as relacdes de concorréncia transcenderam
0s interesses particulares dos empresarios e demandaram uma atuacdo direta do poder Publico,
no sentido de coibir abusos nas praticas mercantis.

O resultado desta atuacdo Estatal mostrou-se na criagéo das primeiras normas de Direito
Antitruste, que tiveram origem nos paises da América do Norte, em especial no Canada e nos
Estados Unidos. A promulgacdo dessas normas, no século XIX, mostrou-se adequada a
ideologia liberal, proveniente da Revolugdo Francesa e da Independéncia dos Estados Unidos,
resultado de uma politica de liberalismo econdmico, votada principalmente para 0 combate aos
cartéis.

Neste periodo de surgimento histérico do Direito da Concorréncia, percebeu-se que a
sua ligacdo com o Direito da Propriedade Industrial ainda ndo se mostra intensa, pois naquela
época, 0 comércio de bens intangiveis ainda ndo se mostra significativo e as primeiras normas
internacionais de protecdo ao mesmo ainda estdo sendo delineadas nas convengoes
internacionais.

A aproximacao de forma efetiva entre estes dois institutos somente se deu, a partir do
século XX, quando do contexto das guerras mundiais e a crise de 1929, da Bolsa de Valores de
Nova York, nos Estados Unidos, geraram um surto de instabilidade social e mercadolégica, que
deveria ser corrigido com uma nova forma de atuacdo do Estado, no sentido de criar normas de
regulamentacdo e de interferéncia do mercado necessarias para garantir a harmonia nessas
relacOes, e a prépria dignidade humana, segundo os preceitos das novas dimensdes sociais.

A conexdo entre estes dois ramos do direito no seculo XX acabou por se mostrar em
dois instrumentos distintos, o primeiro relacionado as normas de carater privado de
regulamentacdo da Propriedade Industrial, ja o segundo por meio da insercdo de normas
constitucionais de protecdo econdmica e da propriedade intelectual.

Quanto aos tratados internacionais, destacou-se a consolidacdo do TRIPS, que
apresentou disposi¢des importantes sobre a concorréncia, autorizando 0s membros a adotarem

medidas para evitar abusos dos direitos da Propriedade Industrial e praticas que restringiam o
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comércio e transferéncia de tecnologia, bem como na possibilidade de realizacdo de
licenciamentos compulsdrios para remediar praticas anticompetitivas.

Assim, conclui-se que a Propriedade Industrial teve origens historicas na protecédo da
concorréncia, entretanto sua proximidade com o Direito Antitruste somente se deu de forma
mais intensa, a partir do século XX, com o acordo TRIPS.

A segunda conex&o entre a Propriedade Industrial e o Direito da Concorréncia, que
ocorreu no seculo XX, estd relacionada aos aspectos constitucionais, o que remonta ao
questionamento inicial deste trabalho, ou seja, se a Propriedade Industrial e a concorréncia
possuem os mesmos fundamentos constitucionais.

Assim, no capitulo Il, da primeira parte, deste trabalho, demonstrou-se que a
Propriedade Industrial e a protecao da livre concorréncia encontram regulamentacdo em textos
constitucionais, especialmente na Constituicdo Brasileira, que além de preservar a Propriedade
Industrial, também se apresenta como um sistema de normas juridicas que regula as formas de
exercicio do poder, dentre os quais 0 poder de mercado, intimamente relacionado com o Direito
da Concorréncia.

Tal fato ocorre porque a protecdo juridica que se confere, tanto na preservacédo da ordem
econdmica, quanto na exploragdo dos bens da Propriedade Industrial, encontra interesses
difusos que ultrapassam a esfera individual e coletiva, apresentando-se como instrumento de
garantia fundamental da ordem social e do desenvolvimento.

As ideologias e os diversos movimentos de protecdo aos direitos do homem, do século
XX, introduziram nos textos constitucionais os chamados direitos fundamentais de segunda
geracdo, que sdo os direitos sociais, econdémicos e culturais, fazendo uma conexao entre 0s
direitos fundamentais e o conceito de dignidade da pessoa humana.

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 1988, inseriu em seus artigos
normas e principios especificos visando tutelar as relagdes que envolvem tanto o Direito da
Propriedade Industrial, como o Direito Concorrencial, balizando-os por meio da conex&o com
outros principios, tais como o desenvolvimento econémico, tecnoldgico, o interesse social, a
liberdade de iniciativa e a defesa do consumidor.

Comprovou-se, portanto, a relacdo da Propriedade Industrial com o Direito da
Concorréncia, por intermédio da mesma percepcao de fundamentos constitucionais.

A partir desta viséo constitucional, tanto da Propriedade Industrial, quanto do Direito
da Concorréncia, foi possivel vislumbrar outro elo de interesses comuns entre estes dois

subsistemas juridicos, qual seja a vinculagdo dos mesmos com 0s consumidores e a clientela
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em geral, o que levou ao questionamento inicial deste trabalho de como se d& essa relagdo, tanto
sob o aspecto juridico, quanto o econdmico.

Tal hipdtese foi tratada no primeiro capitulo, da segunda parte da tese, que também
abordou os aspectos econémicos dos bens da Propriedade Industrial, pois estes possuem
caracteristicas econdmicas que ndo podem ser desprezadas em sua analise, justamente por
serem considerados ativos empresariais, com valor contébil, cuja exploragdo implica em um
dominio (exclusivo ou ndo) sobre um determinado mercado.

Pode-se concluir entdo que este dominio econémico nem sempre se mostra prejudicial
ao mercado, ao contrario, é necessario por um determinado periodo de tempo, para que 0S seus
titulares possam reaver 0s seus investimentos e promover novas inovagdes. Havera assim uma
utilizacdo de forma positiva ao desenvolvimento econémico e social, ou de forma negativa,
restringindo o desenvolvimento e prejudicando o mercado.

Por outro lado, 0 abuso na exploragao desses bens pode implicar em eventuais distorgdes
da utilizacdo do poder de mercado, gerando assimetrias entre os detentores dos meios de
producdo, por meio do abuso de poder e eliminacdo da concorréncia, o que implicaria em
prejuizo aos consumidores.

Quanto a estes Gltimos, foi possivel demonstrar que sdo objeto de protecdo, tanto do
Direito da Concorréncia, quanto da Propriedade Industrial, entretanto ndo como sujeitos de
direito, mas sim, de forma indireta, cujos interesses relacionam-se apenas a aspectos
econémicos, tanto do mercado, quanto da Propriedade Industrial.

Partiu-se da premissa de que a infracdo a ordem econdmica bem como a violacdo aos
bens da Propriedade Industrial interferem tanto nos elementos incorpéreos do estabelecimento
do empresario, quanto nos produtos ou servicos que este disponibiliza ao mercado, causando
prejuizos que se estendem aqueles a quem tais produtos ou servicos sdo destinados, ou seja, sua
clientela e seus consumidores.

Tais prejuizos, entretanto ndo se estendem aos consumidores como titulares de direitos,
no universo da Propriedade Industrial, ou mesmo no Direito da Concorréncia, mas sim, como
objeto de protecdo, cuja relacdo se estende apenas a aspectos econdémicos e sociais.

Finalmente, o ultimo capitulo da tese se propds a buscar respostas para 0S
questionamentos voltados a exploragédo individual e as relagbes contratuais da Propriedade
Industrial, no universo do Direito Antitruste, tais como se seus titulares poderiam ser obrigados
a contratar com terceiros violando o principio da liberdade contratual, ou se clausulas
contratuais, potencialmente restritivas, como licencas casadas e exclusividade, poderiam ser

consideradas como violacdo anticoncorrencial per se, e se 0s bens da Propriedade Industrial
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podem ser utilizados como instrumento para a préatica de atos de restricdo no mercado, sejam
estes horizontais ou verticais.

Comprovou-se assim, por meio da analise de alguns casos pontuais e do estudo das
relagcBes contratuais, que inexiste monopdlio no sentido econémico dos bens da Propriedade
Industrial, pois o sistema de protecdo Ihes conferido permite a existéncia de concorréncia entre
diferentes processos tecnoldgicos e marcas. Néo se trata de uma relagéo de prote¢do de um bem
classificado como um objeto estatico da producdo em si, mas de uma relacdo dinamica que
propicia o desenvolvimento da prdpria concorréncia entre diferentes agentes. Desse modo,
somente € possivel falar em conflito entre a tutela conferida aos bens da Propriedade Industrial
e relacOes que se estabelecem de protecdo da concorréncia, quando for constatada a pratica de
atos abusivos em detrimento das relacBes harmonicas entre 0s empresarios.

Quanto as relacdes contratuais, chegou-se a concluséo de que a liberdade de contratar
deve ser o principio que regula todas as relagdes obrigacionais, tendo o Direito da Concorréncia
o0 papel de regular aquelas situacdes em que o mercado encontra-se em posic¢do de desequilibrio,
em especial pela posicdo dominante que o licenciador pode ocupar, e as proprias caracteristicas
da tecnologia em questdo, sendo, portanto, viavel a violacdo da liberdade de contratar.

Verificou-se que, mesmo aquelas clausulas que podem ser potencialmente restritivas ao
mercado, tais como as licencas casadas e as clausulas de exclusividade, também podem resultar
em ganhos de eficiéncia dindmica nas relacdes de mercado, quando envolvem os bens da
Propriedade Industrial, ndo havendo, portanto que se falar em praticas ilicitas per se, nesse
universo.

Nesses casos, deve-se observar o principio da razoabilidade e a aplicacdo da regra da
razdo que admitem determinadas praticas, que possam parecer a principio anticompetitivas,
desde que os eventuais efeitos negativos imediatos possam ser compensados por eficiéncias
econdmicas.

O dltimo capitulo deste trabalho ainda tratou da analise da pratica de atos abusivos
unilaterais ligados as patentes e as marcas, quanto as primeiras, a aplicacdo do principio da
razoabilidade e a regra da razdo parecem evidentes, pois que comprovadas por meio de
exemplos praticos. Entretanto, no universo das marcas, as praticas abusivas estao relacionadas
em geral a concorréncia desleal, portanto afeta apenas aos competidores individualmente.

Por outro lado, nas relagdes contratuais que envolvem fusdes e aquisicdes empresariais,
bem como na prética de contratos de exclusividade em exploragdo comercial, pode-se constatar

a prética de atos que violam a concorréncia, sob o prisma da infragdo a ordem econémica.
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Em sintese, ao final do estudo realizado, conclui-se que, embora os titulares de bens da
Propriedade Industrial sejam livres para contratar e realizar recusas e essas contratagoes, a
negativa imotivada e mesmo a préatica de atos abusivos constituem verdadeiro elemento de
conduta anticompetitiva, cuja analise sob a ética do direito antitruste deve ser realizada de
forma isolada aos casos apresentados, pois que, em diferentes hipdteses, as mesmas praticas
podem ser benéficas ou maléficas ao mercado. Resta a aplicacéo da regra da raz&o e do principio
da razoabilidade como verdadeiro balizador dessas relagdes, pois sempre sera necessario
observar se existe a potencialidade de producéo de efeitos negativos que justifiguem a limitacéo

da liberdade de iniciativa e da violagdo da protecdo aos bens da Propriedade Industrial.
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