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RESUMO

SOMENSI, Ludmila. O exercicio abusivo do direito de propriedade intelectual como
infracdo a ordem econémica. 2017. 152 p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade
de Séo Paulo, Sé&o Paulo, 2017.

O presente trabalho busca analisar o exercicio abusivo do direito de propriedade intelectual
como infracdo a ordem econdmica no direito brasileiro. A importancia desse estudo se da
pela auséncia de pardmetros e etapas de andlise definidos para tais situacGes no Brasil,
diferentemente do que ocorre em outros paises, como Estados Unidos e o0s paises membros
da Unido Europeia, além da relevancia da inovagdo para a sociedade e para o pais. O caso
brasileiro das autopecas, em curso perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econbmica - Cade situa o estudo. A conclusdo que se busca é a eleicdo de parametros e
etapas que devem ser observados pela autoridade de concorréncia brasileira na analise de
um exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual como infracdo a ordem
econbmica e, especificamente, se tais parametros foram observados e investigados no caso
das autopecas, considerando o exposto no ultimo parecer opinativo do Cade. Para tanto,
estuda-se a identificacdo de uma infracdo a ordem econdmica e sua particularidade quanto
a um direito de propriedade intelectual, tarefa bastante sensivel, tendo em vista que é
inerente ao direito de propriedade intelectual limitar a atuacdo de terceiros, enquanto o
direito da concorréncia evita a limitacdo a concorréncia. Assim, verifica-se que esta
exclusdo de terceiros em relacdo ao objeto tutelado pelo direito de propriedade intelectual
ndo significa uma limitacdo a livre iniciativa e, consequentemente, a livre concorréncia,
principios visados pelo direito da concorréncia, de tal forma que um direito de propriedade
intelectual devidamente exercido ndo deve ser objeto de preocupacdo do direito da
concorréncia. Nesse sentido, estuda-se a funcdo que determina a criacdo e o devido
exercicio de um direito de propriedade intelectual, para que seja verificado seu abuso,
pressuposto da caracteriza¢do de uma infracdo ao direito da concorréncia pelo exercicio de
um direito de propriedade intelectual. A decisdo no caso europeu Microsoft auxilia este
estudo tendo em vista que a autoridade de concorréncia europeia elenca e comprova este e
outros requisitos que devem ser investigados para a caracterizacdo de uma infracdo a
ordem econdmica no direito brasileiro.

Palavras-chave: Direito da concorréncia. Direito de propriedade intelectual. Abuso de
direito. Infracdo a ordem econémica. Caso das autopecas. Caso Microsoft.



ABSTRACT

SOMENSI, Ludmila. The abusive enforcement of the right of intellectual property as a
violation to the economic order. 2017. 152 p. Master - Faculty of Law, University of S&o
Paulo, Sao Paulo, 2017.

This work has the purpose of analyzing the abusive enforcement of intellectual property
rights as a violation to the economic order. The importance of this research occurs due to
the absence of defined parameters for these situations in Brazil, differently from what
occurs in other countries, such as the United States and European Union’s members, aside
from the relevance of innovation to the society and to the country. The Brazilian auto parts
case, ongoing before the Administrative Council for Economic Defense - Cade, builds this
research. The conclusion aimed is the election of parameters and steps that must be
observed by the Brazilian competition authority in the analysis of the abusive enforcement
of intellectual property rights as violation to the economic order, and in particular, whether
those parameters were observed and examined in the auto parts case, considering the latest
of Cade’s opinionated assessments exposed. For this purpose, the identification of a
violation to the economic order is examined, and its feature regarding an intellectual
property, sensitive task, due to what is inherent to the intellectual property right limiting
third parties’ performance, while competition law avoids a restriction on competition.
Thus, it is verified that this exclusion to the third parties, regarding the protected object by
the intellectual property right does not mean a limitation of free enterprise, and as
consequence, of free competition, targets concepts by the competition law, so an
intellectual property right dully exercised should not be subject to concern of competition
law. In this sense, the function that determines the creation and dully exercise of an
intellectual property right is studied, to be verified its abuse, assumption of the
characterization of an infringement to the competition law by an exercise of intellectual
property right. The decision in the European case of Microsoft assists this analysis in view
that the European competition authority filters and proves this and other requirements that
should be studied for a characterization of a violation to the economic order under the
Brazilian law.

Keywords: Competition law. Intellectual property right. Abuse of rights. Misuse, violation
to the economic order. Auto parts case. Microsoft case.
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INTRODUCAO

A inovacéo é um dos elementos cruciais para a humanidade e um dos fatores mais
importantes para o bem-estar social. Por meio da inovagdo ha a cura e prevencdo de
doencgas, promove-se a facilidade e agilidade na comunicacdo, produzem-se alimentos em
grande quantidade, aumenta-se o conforto, entre muitos outros beneficios advindos da
capacidade criativa do homem em dominar a técnica e em satisfazer suas necessidades
espirituais para melhorar a vida.

O desenvolvimento de um pais pode ser medido pela sua capacidade em inovar.
Isto posto, pode-se afirmar que inovacdo € sindnimo de desenvolvimento. No mesmo
sentido, a inovacdo pode refletir niveis de educacdo mais elevados da sociedade.
Criatividade, trabalhos intelectuais, tempo e recursos disponiveis sdo caracteristicas de
uma sociedade apta a investir em inovacdo. Assim, a preocupacdo pelo fomento a inovacao
demonstra o comprometimento do Estado com educacdo e desenvolvimento.

A busca por inovacdo ndo é uma tarefa simples. O Estado se vale de diferentes
instrumentos para promové-la; nesse sentido, estd o direito de propriedade intelectual, que
tem a promocao e 0 acesso a inovagdo como objetivo, ao garantir a exploracdo exclusiva
de um bem imaterial por determinado periodo, como sera analisado no inicio do primeiro
capitulo deste trabalho.

O direito da concorréncia também pode ser considerado um dos instrumentos do
Estado na promocdo da inovacdo, eis que, como sera analisado no segundo ponto do
primeiro capitulo, na garantia do processo competitivo, a inovacdo deve estar entre 0s
interesses visados. Assim, na autorizacdo de um ato de concentracdo ou na investigacdo de
uma conduta, a promocao de inovagdo devera ser considerada.

Apesar da identificacdo de uma convergéncia entre tais disciplinas, o exercicio de
um direito de propriedade intelectual, se abusivo, pode representar uma infracdo a ordem
econbmica, reprovada e sancionada pelo direito da concorréncia.

A identificacdo de uma conduta anticoncorrencial por meio de um direito de
propriedade intelectual, no entanto, é tarefa bastante sensivel, tendo em vista que é inerente
ao direito de propriedade intelectual limitar a atuagdo de terceiros, enquanto o direito da

concorréncia evita a limitagdo a concorréncia.



Assim, no terceiro ponto do primeiro capitulo deste trabalho, sera analisado que
esta exclusdo de terceiros em relacdo ao objeto tutelado pelo direito de propriedade
intelectual ndo significa uma limitacdo a livre iniciativa e, consequentemente, a livre
concorréncia, principios visados pelo direito da concorréncia. Além disso, sera afastada
alegacdo de que o exercicio de um direito de propriedade intelectual ndo encontra limites
nesses principios.

A importancia e atualidade deste estudo se verifica no caso brasileiro das
autopecas!, investigagdo em curso perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (Cade), que analisa se medidas judiciais e extrajudiciais das montadoras em
face dos fabricantes independentes de autopegas, com vistas a inibir a fabricacdo e
comercializacdo de pecas alegadamente protegidas por um direito de propriedade
intelectual, significam um exercicio abusivo deste direito como infracdo a ordem
econdmica. Este caso foi instaurado ha quase dez anos e ndo conta, a0 nosso ver, até o
momento, com pressupostos claros na identificacdo de uma infracdo a ordem econdmica
por meio de um direito de propriedade intelectual, o que resultaria na auséncia de uma
investigacdo exaustiva de determinados aspectos, de acordo com o exposto no ultimo
parecer opinativo do processo.

Considerando, como visto, a importancia da inovagdo para a sociedade e para o
pais, o estabelecimento dos pressupostos para a caracterizacdo do exercicio abusivo de um
direito de propriedade intelectual como infracdo a ordem econémica é importante a fim de
evitar que praticas que estejam de acordo com o0s objetivos daquele direito sejam
sancionadas, o que resulta em um desestimulo aos agentes em buscarem e explorarem
novas ideias no mercado.

Para tanto, no primeiro ponto do segundo capitulo, sera analisada a funcdo para a
qual o direito de propriedade intelectual foi criado, bem como o instituto que reprime o seu
exercicio em desconformidade a intencdo do legislador na sua criacédo, o instituto do abuso
de direito. Em seguida, sera analisada a caracterizacdo do exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual como infracdo a ordem econdmica no Brasil, bem como em
jurisdicdes cuja aplicacdo do direito de propriedade intelectual é mais antiga e, assim,

contam com um maior numero de precedentes sobre o assunto, além do estabelecimento de

! BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica. Associagdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas - Anfape v. Volkswagen do Brasil IndUstria de Veiculos Automotivos Ltda., Fiat Automoveis
S.A. e Ford Motor Company Brasil Ltda., Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51.
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parametros mais definidos da identificacdo de uma infracdo a concorréncia por meio de um
direito de propriedade intelectual.

Nesse sentido, serd apresentada a decisio no caso europeu Microsoft?, considerado
um precedente importante na analise do abuso de posi¢cdo dominante por um direito de
propriedade intelectual. Neste caso, a autoridade europeia elenca e comprova determinados
pressupostos que devem ser estudados para a caracterizagdo de uma infragdo no direito
brasileiro.

Por fim, como concluséo deste trabalho, sera realizada uma eleicdo de parametros
que devem ser observados pela autoridade de concorréncia brasileira na analise de um
exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual e, especificamente, se tais
parametros foram observados e devidamente investigados no caso das autopecas, de acordo

com o exposto no ultimo parecer opinativo.

2 EUROPA. Tribunal de Primeira Instancia. Microsoft Corp. v. Comissdo Europeira, Caso T-201/04, julgado
em 17 de setembro de 2007.
10



1 A interface entre direito da concorréncia e direito de propriedade

intelectual

1.1 Direito de propriedade intelectual

O objetivo do direito de propriedade intelectual é a promocéo e a garantia de acesso
a inovacao, por meio da exploracdo exclusiva por determinado periodo do bem protegido
pelo titulo de propriedade outorgado, pela disseminacdo do conhecimento, ao se apresentar
a ideia ao Estado e ndo a manter como segredo, e por meio da disponibilizagdo do bem
inovador de maneira justa, razoavel e ndo discriminatoria — aspectos que serdo
primeiramente analisados neste ponto. Em seguida, serdo apresentadas as modalidades de
propriedade intelectual no Brasil.

Os mecanismos proprios de protecdo dos bens imateriais previstos nas regras de
direito de propriedade intelectual serdo analisados em outro capitulo a fim de se destacar a
existéncia de limites do préprio direito de propriedade intelectual e limites impostos por

outros interesses na exploracdo de tais bens imateriais.

1.1.1 Aspectos do direito de propriedade intelectual

O direito de propriedade intelectual trata do regime de propriedade dos bens
incorpdreos ou imateriais, “frutos da capacidade criativa do homem e da satisfagdo de suas
necessidades materiais e espirituais”®. Os bens imateriais foram valorizados com a
passagem da forma de producdo artesanal para a industrial, eis que as maguinas
possibilitaram a producdo de mais de um exemplar, o que significava uma potencialidade
na geracgéo de riqueza.

Segundo Newton Silveira, uma invencdo no ambito da industria visa um resultado
utilitario, em termos de maior eficiéncia, enquanto que uma obra artistica visa efeitos no
mundo da comunicagdo ou da expressdo, a fim de atender as necessidades espirituais do

ser humano®.

3 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 4. ed. Sdo Paulo: Manole, 2011, p. 5.
4 Ibidem, p. 14. SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 31.
11



Para se chegar a uma invencdo ou a uma obra artistica, 0 homem exerce sua
inteligéncia e criatividade, um trabalho intelectual que, no entanto, ndo é protegido. O que
se protege pelo direito de propriedade intelectual € o resultado dessa atividade criativa ou a
expressao dessa ideia, um bem imaterial (que ndo se confunde com o objeto material que
Ihe é instrumento). Assim, o objeto de um direito de propriedade intelectual sdo as
caracteristicas da invencdo descritas hum pedido de patente, ou a forma de uma obra
artistica®.

A garantia da exclusividade na atividade de reproducdo de tais expressdes por um
determinado periodo é uma das formas encontradas pelo Estado de incentivar a inovagéo.
Por meio da exclusividade, o criador ou inventor seria motivado a inovar, eis que seria 0
unico, por um tempo, a receber os frutos da exploracdo econémica de determinado bem.
Fica evidente, portanto, que o objeto tutelado pela propriedade intelectual estd no mercado
e tem seu valor por este definido.

H& quem enfatize que esse direito exclusivo de exploracdo seria a garantia de
recuperacdo de investimentos, ou seja, por meio da utilizacdo exclusiva do bem pelo
inventor ou pelo autor por determinado periodo, ou ainda, eventualmente, com os agentes
que vierem a utilizar a invengdo ou criagdo por meio do pagamento de um valor acordado
ao titular do bem, haveria o retorno dos recursos empreendidos e dos riscos assumidos pelo
agente no desenvolvimento de tal inovagéo.

No entanto, é importante destacar que, embora este seja um motivador importante,
ndo ha relacdo exata entre o periodo de exclusividade garantido por lei e a recuperacdo dos
recursos investidos; até porque se o sistema de propriedade intelectual fosse idealizado
para tanto, deveria haver uma andlise especifica do periodo de exclusividade para cada
bem a ser protegido. Por exemplo, caso fosse descoberto um medicamento de cura da
doenca de Alzheimer, sua patente deveria ser muito superior ao tempo de um registro do
design de uma luminaria, considerando o investimento ja realizado para aquele, se

comparado ao investimento comumente realizado para este. No entanto, o que se observa

% Newton Silveira assim explica o objeto do direito de propriedade intelectual: “O direito de autor, assim
como o direito do inventor, tem por objeto uma determinada concepcéo de seu criador. No direito de autor tal
concepgao se expressa através de uma determinada forma (que ndo se confunde com o objeto material que
Ihe serve de suporte). J& o direito do inventor consiste na prdpria ideia de solugdo técnica, o que torna
necessario, também, o exagerado formalismo a que fizemos mengdo acima. Assim, desde que a invencdo nao
se reduz a determinada forma de materializagdo da invencao, é preciso determinar seu ambito no campo das
ideias, restringindo o seu alcance aquilo que o inventor declara ter inventado, reivindicando a exclusividade”.
(SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. S&o Paulo: Saraiva, 2012, p. 83 e 84).
12



no direito brasileiro é a patente, modalidade de protecdo de um medicamento, com uma
protecdo de 20 anos e o registro de desenho industrial, para a protecdo do carater
ornamental de uma luminaria, de 25 anos®. Ou seja, ndo had uma métrica entre o
investimento e o periodo de recuperacao do investimento; e nem poderia, considerando que
deveria ser realizado um célculo para cada um dos bens cuja exclusividade de exploracdo
seria garantida, levando-se em conta as caracteristicas do mercado daquele bem e a
contabilizacdo do investimento realizado, o que se tornaria inviavel.

Ademais, deve-se destacar outro aspecto da criacdo ou invencdo. A recuperagdo dos
investimentos realizados depende da relevancia e da aceitacdo do bem no mercado, de tal
forma que o inventor ou criador deve estar preocupado em apresentar algo que seja de
interesse da sociedade, caso contrario tera gasto tempo e recursos em algo que néo lhe trara
retorno algum.

De toda forma, a garantia de exploracdo exclusiva do bem é o que o regime de
protecdo a propriedade intelectual tem a disposi¢do para incentivar os agentes a buscarem
novas ideias e a expressa-las. A possibilidade de excluir terceiros da exploracdo daquele
bem é o motor para uma busca constante por inovacao.

Assim, por meio do sistema de propriedade intelectual hd um esforco de superacao
entre os agentes a fim de apresentar primeiramente ao mercado uma ideia nova e relevante,
para, por meio da exclusividade de exploragéo, buscar a recuperagdo dos investimentos
realizados e dos riscos assumidos.

Ademais, o sistema de propriedade intelectual tem o grande potencial de disseminar
o0 conhecimento, tornando as inovacdes, fruto do intelecto, integrantes do dominio publico.
E uma faculdade a apresentagio as ideias ao Estado; pode-se optar por manté-las como
segredo industrial, guardadas a “sete chaves”. No entanto, ao fazer uso dessa prerrogativa,
ndo ha disseminagdo ou acesso do publico ao conhecimento obtido.’

A publicidade dada a uma ideia reduz os esforcos de inovacdo dos agentes de

mercado para se chegar aquela ideia inicial, com o consequente incentivo de se

6 O periodo de exclusividade garantido a um desenho industrial é de 10 anos renovaveis por trés periodos de
5 anos.

" Importante destacar que a Lei de Propriedade Industrial protege os segredos industriais de uma empresa,
por meio do crime de concorréncia desleal o seu uso nao autorizado (artigo 195, XI da Lei de Propriedade
Industrial). Destaca-se, todavia, que a preferéncia do sistema, haja vista a maior prote¢éo, é pelo registro de
determinado produto ou servigo, por isso pontuou-se que o sistema de propriedade intelectual teria como
caracteristica a apresentacdo de uma ideia perante o Estado. Ademais, deve-se destacar que enquanto uma
obra artistica e uma invencéo estiverem guardadas, ndo utilizadas no mercado, ha a prote¢éo do direito civil,
pois ambas nesse estado seriam objeto de direitos da personalidade.
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desenvolver algo para além daquele estado de conhecimento j& alcan¢ado, numa economia
de recursos e, principalmente, de tempo.

Por fim, destaca-se que o regime juridico do direito de propriedade intelectual visa
que a inovacao seja acessivel a sociedade, afinal, é a busca do bem-estar proporcionado
pela inovacdo, o objetivo do direito de propriedade intelectual. Assim, além de ser
disponibilizada, sua obtencdo deve se dar de maneira justa, razoavel e ndo discriminatoria.

Em resumo, pode-se dizer que a propriedade intelectual é uma ferramenta do
Estado que fomenta o esfor¢o dos agentes em apresentar uma ideia nova e relevante ao
mercado, por meio da garantia da sua exploragdo exclusiva por um determinado periodo.
Os direitos de propriedade intelectual tém, portanto, a capacidade de incentivar a inovacao
pela competicdo por superacdo tendo em vista a restricdo de exploracdo da inovacdo por

terceiros.

1.1.2 A protecéo dos direitos de propriedade intelectual no Brasil®

A classificacdo de protecdo dos bens imateriais, objetos do direito de propriedade
intelectual, pode ser realizada de acordo com a titularidade do direito, como um direito de
autor ou de inventor®. Essa classificacdo é interessante, pois considera os efeitos
provocados por um bem imaterial. Obras protegidas por direitos de autor resultam em
impactos na mente e na sensibilidade das pessoas, como exemplo, uma musica, uma obra
literdria ou uma peca de teatro. Obras protegidas por direitos de inventor resultam em
efeitos no mundo material, numa atividade econdmica, como uma maquina, um produto,
um design, um processo de fabricacdo.’? Essa classificacdo, contudo, ndo é tdo clara
qguando se analisa a prote¢do do software que mistura protecdo de direitos do autor com
direito de propriedade industrial; e dos cultivares, que é uma protecdo intelectual no

campo.

8 A previsdo dos direitos de propriedade intelectual na Constituicdo Federal sera objeto da andlise da funcéo
social de cada uma das modalidades de bens imateriais, no capitulo da identificagdo do abuso de direito.
® Gama Cerqueira propds a divisdo entre 0 campo em que se manifestam, nesse sentido dividiu entre (i)
dominio das artes e das ciéncias e (ii) campo das industrias. “O primeiro grupo denomina-se geralmente,
propriedade literaria, cientifica e artistica, em oposicdo a propriedade industrial, que designa o segundo”.
(GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado da propriedade industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2012, p. 35, v. I).
10 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 4. ed. S&o Paulo: Manole, 2011, p. 85.
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A classificagdo do direito de propriedade intelectual brasileiro também pode ser
dividida em: (i) direitos autorais, em que estdo as obras literarias, teatrais (protegidos pela
Lei de Direitos Autorais, lei n. 9.610/1998), programas de computador (protegidos pela Lei
de Software, lei n. 9.609/1998); (ii) propriedade industrial, em que estdo as invencdes,
modelos de utilidade, sinais distintos e design (protegidos pela Lei de Propriedade
Industrial, lei n. 9.279/1996); e (iii) cultivares, que se refere a melhoramento de plantas,
com resultados estaveis e previsiveis (protegidos pela Lei de Protecdo de Cultivares, lei n.
9.456/1997)**.

O direito de propriedade intelectual é, assim, o0 género do qual s&o espécies o direito
de propriedade industrial, o direito de autor, incluindo neste o direito de protegdo aos
softwares, e direito de protecéo aos cultivares.

O periodo de exploracdo exclusiva é garantido a depender de cada espécie ou
modalidade de direito de propriedade intelectual em analise. A seguir, analisam-se
diferentes modalidades de propriedade intelectual, seu titulo de protecdo e o periodo de

exploracdo exclusiva.

a) Patente de invencao

A invencio é concedida uma patente que garante a exclusividade de utilizagdo por
20 anos, sem direito a renovagdo. Para se obter uma patente 0 bem deve responder aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial (artigo 8° da Lei de
Propriedade Industrial).

Novidade é o que ndo estd no estado da técnica (que significa o conjunto de
informagdes ja tornado publico), tenha sido ou ndo reivindicado por outro inventor.
Atividade inventiva ¢ quando a invengdo, “para um técnico no assunto, ndo decorra de
maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica”?. Aplicacdo industrial é a analise da
utilizacdo da invencdo em reproducdo em escala.

A partir do momento em que se outorga uma patente, a descri¢ao técnica do pedido

fica disponivel ao publico, de tal forma que o conhecimento que resultou naquela invencgéo

11 Os quatro regramentos legais acima indicados foram editados no Brasil por conta da implementacdo do
tratado internacional de propriedade intelectual, TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights). O Acordo TRIPS foi incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto n. 1.355 de 31 de dezembro de
1994. Esse tratado é considerado um instrumento de globalizacdo da propriedade intelectual.
12 Artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial.
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ndo se torna mais um segredo industrial. Assim, elenca-se ainda a suficiéncia descritiva
como um dos requisitos na concessdo de uma patente?3,

Importante destacar que elementos presentes na natureza, como uma célula ou uma
qualidade em uma planta, descobertos ou encontrados por um agente, ndo serdo objeto de
protecdo do regimento de propriedade intelectual; no entanto, seu processo de descoberta
ou sua aplicacdo industrial podem ser considerados uma invencao e entdo patenteados.

b) Patente de modelos de utilidade

Ao modelo de utilidade, que representa modificacbes de forma de um produto
conhecido que proporcionam uma melhor utilizacéo, é concedida uma protecdo um pouco
menor, também por patente, de 15 anos. O dispositivo legal sobre esse bem imaterial o
define de maneira bastante clara: “E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso
pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposigéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricacdo” (artigo 9° da Lei de Propriedade Industrial).

Um modelo de utilidade demanda os mesmos requisitos de uma invencdo para

receber a patente.

c) Registro de desenho industrial

Desenhos industriais constituem nova forma de produtos industriais, com
modificacdo de estética, “proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial”, cuja protecdo €
realizada por meio de um registro e pode durar 25 anos (artigo 95 da Lei de Propriedade
Industrial).

Por fim, destaca-se que patentes e registros sdo concedidos pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INP1)*4.

Uma discussdo no caso das autopecas, que sera objeto de andlise deste trabalho, é

se uma calota, um para-choque, um farol, ou qualquer outra peca de um veiculo possui 0s

13 A suficiéncia descritiva esta prevista nos artigos 19, 25, 39 e 41 da Lei de Propriedade Industrial.

4 Importante destacar que o backlog, tempo para exame de um pedido, chega hoje a 11 anos e meio para o
deferimento ou ndo do titulo, de acordo com informagdo apresentada pelo Presidente do INPI, Sr. Luiz
Otévio Pimentel, em julho de 2016. Segundo ele, ha cerca de 25 mil decis6es por ano do INPI, porém entram
32 mil pedidos. Disponivel em: <http://www.inovacao.unicamp.br/reportagem/em-visita-unicamp-
presidente-do-inpi-detalha-metas-para-reduzir-tempo-de-espera-por-analise-de-patente/>. Acesso em 11 de
outubro de 2016.
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elementos necessarios para ser objeto de um registro de desenho industrial, tal como vem

sendo concedido pelo INPI hoje.

d) Protecdo dos sinais distintivos

A Lei de Propriedade Industrial protege, ainda, os sinais distintivos da empresa, que
surgem para garantir a concorréncia justa em um mercado, ou seja, evitar a utilizacdo de
marca ou outro sinal alheio ou parecido que induza o consumidor a erro. Sdo sinais
distintivos as marcas, titulos de estabelecimento, nomes comerciais, insignias ou sinais de
propagandas.

A marca, considerada o mais importante dos sinais distintivos, é garantida pela
concessdo de um registro e é exclusiva no ramo de atividade em que foi registrada.’® Nao

ha limites para a renovacao do registro de uma marca, ao contrario das patentes e registros.

e) Protecdo das obras autorais

Uma obra autoral é protegida no Brasil independente de registro. No entanto, ha a
faculdade de se realizar um registro em diferentes 6rgdos, como o Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, a Fundagéo Biblioteca Nacional, além de entidades profissionais®®.
O artigo 7° da Lei de Direitos Autorais apresenta o rol das obras protegidas, das quais se
destacam textos de obras literérias, artisticas ou cientificas, conferéncias, obras dramaticas,
obras coreograficas, composi¢cbes musicais com ou sem letra, obras audiovisuais,
sonorizadas ou ndo, obras fotogréaficas, entre outras®’.

A regra geral de protecdo € de 70 anos, contados a partir do ano subsequente ao do
falecimento do autor®. Ao se tratar de obras audiovisuais ou fonograficas, os 70 anos

15 H4 as marcas conhecidas notoriamente que possuem protecdo em todos 0s ramos.

16 O registro de projetos de arquitetura, por exemplo, é realizado perante o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

17 Nesse sentido ainda, importante destacar o artigo 8° que dispde 0 que ndo ¢ direito autoral: “N&o sdo objeto

de protecdo como direitos autorais de que trata esta Lei: | - as ideias, procedimentos normativos, sistemas,
métodos, projetos ou conceitos matematicos como tais; Il - 0s esquemas, planos ou regras para realizar atos
mentais, jogos ou negdcios; Il - os formularios em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de

informacdo, cientifica ou ndo, e suas instrucdes; IV - os textos de tratados ou convengdes, leis, decretos,
regulamentos, decisdes judiciais e demais atos oficiais; V - as informagdes de uso comum tais como
calendarios, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e titulos isolados; VII - o aproveitamento
industrial ou comercial das ideias contidas nas obras”.
18 Artigo 41 da Lei de Direitos Autorais.
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contam a partir do ano subsequente ao de sua divulgacdo. Ha criticas quanto ao longo
periodo concedido a um direito de autor?®,

f) Registro de software

Programas de computador ou software ¢ um conjunto organizado de instrucdes para
uma maquina executar determinadas func@es (artigo 1° da Lei de Software). A principal
forma de protecédo € por meio da proibicdo da cOpia, especialmente do codigo-fonte. Assim
como os direitos autorais, destaca-se que a Lei de Software considera este um direito
autoral, ndo ha necessidade de registrar um programa, de tal forma que sua protecdo é
automética. O prazo de exclusividade ¢ de 50 anos a partir da criagdo, que também é
criticado pela doutrina, considerando que neste mercado a evolugdo deve ser rapida e esse

tempo equivale, praticamente, a uma protecao perpétua do direito.

g) Protecdo dos cultivares

Aos cultivares é garantida uma protecdo de 15 a 18 anos, conforme a espécie da
planta. Cultivares se referem a novas variacbes de plantas, que sejam distinguiveis,
homogéneas e estaveis (artigo 3° da Lei de Protecdo de Cultivares). O melhorista, autor da
alteracdo, obtém um Certificado de Protecdo de Cultivar concedido pelo Ministério da
Agricultura, por meio do Registro Nacional dos Cultivares.

Apbs o requerimento e exame, é expedido entdo um titulo de propriedade e
garantida a exploracdo exclusiva do objeto tutelado, que encontra limites na prépria
concessdo do titulo, quando ndo respeitada a funcdo para a qual o direito foi criado, além
dos limites dos principios da livre iniciativa e livre concorréncia e protecdo aos
consumidores. Os direitos autorais, incluindo-se o de software, que sdo protegidos
independentemente da obtencdo de um titulo, encontram os limites da fungéo do direito em

si, além dos limites extrinsecos ao direito de propriedade intelectual elencados.

19 Nesse sentido, a observacgdo de que a obra de um ator que cria aos 20 anos atinge com facilidade 150 anos
efetivos de protegdo, “ja em beneficio da 5* geragdo! Isto ndo é um prazo limitado”. (ASCENSAO, José de
Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma. In WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manoel J.
Pereira dos. (Orgs.) Estudos de direito de autor: A revisdo da lei de direitos autorais. Floriandpolis: Fundacdo
José Arthur Boiteux, 2010, p. 29).
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1.2 Direito da concorréncia

O direito da concorréncia visa a protecdo da concorréncia ou do processo de
competicdo e todas as vantagens e beneficios que deles se esperam. Muitos ja foram os
objetivos atribuidos ao direito da concorréncia, que influenciam diretamente o modo de
identificacdo e punicdo de uma conduta anticoncorrencial. Neste capitulo, primeiramente,
serdo analisados os interesses do direito da concorréncia e se a inovacao, objetivo do
direito de propriedade intelectual, esta entre eles.

Em seguida, analisa-se a forma de protecdo de tais interesses na identificagdo dos
pressupostos para a caracterizagdo de uma infragcéo anticoncorrencial no direito brasileiro:
poder de mercado, intencao e analise da razoabilidade da conduta. As analises do poder de
mercado realizadas no caso brasileiro das autopecas e no caso europeu Microsoft serdo

apresentadas a fim de exemplificar esta investigacao.

1.2.1 Defesa da concorréncia: objetivos e instrumentos

“Concorréncia ¢ a relacdo entre qualquer nimero de empreendimentos que oferece
produtos ou servigos do mesmo tipo no mesmo momento para um grupo identificavel de
consumidores”, nas palavras de Goyder®®. A concorréncia ¢ promotora de beneficios sob
diferentes aspectos.

Primeiramente, do ponto de vista do consumidor, que tem acesso a produtos de
melhor qualidade, menor preco, além de maior diversidade; sob o aspecto dos agentes do
mercado, que gozam de liberdade para atuar e crescer pelo mérito do seu trabalho; e do
ponto de vista do pais, que, sob um regime de concorréncia, possui constantes
investimentos, principalmente, em inovacdo. Nesse sentido, entende-se que a concorréncia
promove o desenvolvimento e, inclusive, a reducio da pobreza de um pais?..

A atividade econémica na oferta de produtos ou servicos resulta no ganho de uma

participacdo no mercado de um empreendedor. Pode-se dizer que quanto menor a

20 GOYDER, D. G. EC Competition Law. 3. ed. New York: Oxford University Press, 1998, p. 9.
2L “«Competition gives firms continuing incentives to make their production and distribution more efficient, to
adopt better technology, and to innovate. These sources of productivity improvement lead to growth and
poverty reduction”. (GODFREY, Nick. Why is competition important for growth and poverty reduction?
Disponivel em <http://www.oecd.org/investment/globalforum/40315399.pdf>. Acesso em 8 de agosto de
2016).

19



participacdo de cada um dos competidores no mercado, mais diluida € a concorréncia e
menos préxima ao monopolio. Neste cenéario, as disputas entre 0s concorrentes sao
constantes, o que inviabiliza que as condi¢es de mercado, como 0s precos ou a oferta de
demanda e fornecimento, sejam influenciadas ou determinadas por um unico agente.

Em um mercado, em determinado momento, um agente pode alcancar maior
parcela ou poder no mercado que lhe permite adotar estratégias a fim de ter maior
rentabilidade. Como exemplo, o0 agente pode oferecer servicos a precos baixos, além de ter
capacidade de realizar maiores investimentos, aumentando sua vantagem em relacao aos
competidores. Nada ha de prejudicial até aqui. No entanto, quando este agente abusa desse
poder no mercado, sujeitando os consumidores aos seus interesses, hd entdo uma situacéo
que deve ser afastada, eis que prejudica diretamente a concorréncia, além de afetar os
consumidores, 0s outros agentes no mercado e, como Visto, 0 proprio pais.

Para evitar esse tipo de situacdo, o Estado adota uma politica de defesa da
concorréncia, a fim de proteger a concorréncia ou processo de competicdo?? e todas as
vantagens e beneficios que deles se esperam?®. A técnica central da execucio da politica
concorrencial adotada por um Estado s&o as leis concorrenciais®*.

O Sherman Act, diploma legal de 1890 dos Estados Unidos, é a lei que inaugura o
direito da concorréncia, vigente até hoje?®. Na Europa, é o Tratado de Roma de 1957,
atualizado para o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia. No Brasil, a primeira

Lei de Defesa da Concorréncia foi a de n. 4.137/1962, que veio dar execucdo ao artigo 148

22 O termo ¢ usado por D. G. “Competition policy seeks to protect the process of competition, not simply to
retain the existence of competitors. This remains the case, even though paradoxically the health and integrity
of the competitive process depend to some on the number and individuals strengths of the undertakings in the
relevant market”. (GOYDER, D. G. EC Competition Law. 3. ed. New York: Oxford University Press, 1998,
p. 14).
23 Importante destacar, nesse sentido, as duas raizes que sustentam os motivos de legisladores na adocgdo de
uma politica de defesa da concorréncia: “uma de natureza econdémica e uma de natureza politico-social. A
base econémica vé na politica antitruste uma defesa da concorréncia, e na concorréncia o melhor método, no
regime capitalista, de conseguir precos que reflitam o custo industrial, amplitude da producéo e a inovagéo de
produtos e tecnologia. O fundamento politico-social vé& na politica antitruste um meio de limitar o poder de
elementos particulares sobre o campo econémico e destarte sobre o Estado e outros membros da
comunidade”. (SHIEBER, Benjamin M. Abusos do poder econdmico. S8o Paulo: Revista dos Tribunais,
1966, p. 61).
24 A lei de concorréncia seria entio uma “técnica de que lanca mdo o Estado contemporaneo para
implementacdo de politicas publicas, mediante a repressdo ao abuso do poder econdmico e a tutela da livre
concorréncia”. (FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 5. ed. rev. atual. e ampl. Sdo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 83).
% Houve a promulgacéo de outros diplomas, com o Clayton Act, de 1914, também em vigéncia.
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da Constituicdo de 19462°; sequida da lei n. 8.158/1991, n. 8.884/1996 e a atual n.
12.529/2011%.
Agamenon Magalhdes, entdo Ministro da Justica, apresentou o objetivo da primeira

Lei de Defesa da Concorréncia brasileira?®, que se mantém atual:

Que deve, nessa emergéncia, fazer o Estado, que é liberal, que tem por
fundamento econémico a livre concorréncia? Intervir para evitar ou suprimir
0 abuso. (...) fica claro que ndo é para acabar com a iniciativa privada que se
propde e se estatui uma lei antitruste. (...) € para suprimir as falhas desta
iniciativa e alargar seu campo, assegurando a todos o direito de concorrer, que
se faz uma lei antitruste.?® (grifos nossos)

A atualidade da conclusdo de Agamenon se justifica pelo fato de que o entdo artigo
148 da Constituicdo de 1946, que deu origem aquela lei, possui redacdo parecida com o
artigo constitucional que a vigente Lei de Defesa da Concorréncia se baseia, artigo 173, §

4° chamado de a “pedra fundamental do direito antitruste”3®

, cuja redacao é: “A lei
reprimira o abuso do poder econémico que vise a dominacdo dos mercados, a eliminacéo
da concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros”.

A leitura desse artigo deve ser realizada no ambito em que se insere na
Constituicdo: a protecdo da ordem econémica. Ocorre que se observa que muitos dos
principios norteadores da ordem econémica brasileira, expressamente dispostos no artigo
170 da Constituicdo Federal, ndo foram repetidos no artigo 1° Lei de Defesa da
Concorréncia que define a finalidade da lei e da politica da concorréncia. Desse modo, 0s
“principios constitucionais especificamente concorrenciais” sdo 0S principios da ordem
econbmica, previstos no artigo 170, repetidos na Lei de Defesa da Concorréncia, cuja
leitura é realizada considerando o artigo constitucional fundamental do direito da

concorréncia, artigo 173, 8 4°: (i) liberdade de iniciativa, (ii) livre concorréncia, (iii) fungéo

% Artigo 148 da Constituicdo de 1946: “A lei reprimird toda e qualquer forma de abuso do poder
econdémico, 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”. (grifos nossos).
21 Entende-se ainda que a primeira preocupagdo com a concorréncia veio com a tutela da “economia
popular”, na Constitui¢do de 1934, seguida da Constituicdo de 1937 e entdo com o decreto-lei n. 869 de
1938, cuja leitura realizada pelo Ministro da Justica faz alusdo expressa a concorréncia. Nesse sentido,
SHIEBER, Benjamin M. Abusos do poder econdmico. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1966.
28 Destaca-se que Agamenon Magalhdes foi o responsavel pela redacdo do artigo 148 da Constituicdo de
1946.
29 SHIEBER, Benjamin M. Op. Cit., p. 3.
30 Adjetivo utilizado por Calixto Salom&o, em SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. Sdo
Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 411.
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social da propriedade, (iv) defesa dos consumidores, por meio da repressdo do abuso do
poder econdmico®?,

Esta consideracdo é importante para a analise dos interesses imediatos da
concorréncia e nao considerar, por exemplo, a “busca do pleno emprego” ou “a protecao
das pequenas empresas” (incisos VIII e IX do artigo 170) como objetivos principais da
politica de defesa da concorréncia.

De qualquer maneira, verifica-se uma pluralidade de interesses nos principios
constitucionais previstos na Lei de Defesa da Concorréncia visados pela politica da
concorréncia. A seguir, serdo analisados os objetivos da politica da concorréncia e o0 que 0
direito da concorréncia, elemento central desta politica, e a Lei de Defesa da Concorréncia,

seu principal instrumento, visam proteger.

1.2.2 Objetivo da politica de concorréncia: inovagédo?

Como pontuado, a concorréncia possibilita beneficios e vantagens aos agentes que
concorrem em um mercado, que serdo recompensados pelo seu esforgco; aos consumidores,
que terdo mais escolhas, menores precos e maior qualidade nos servicos e produtos
ofertados; ao pais, tendo em vista que 0s agentes, para concorrer, investem em inovagao o
que resulta em desenvolvimento. Dessa forma, consequentemente, o direito da
concorréncia, ao proteger a concorréncia, promove a inovagdo e garante beneficios aos
consumidores.

No entanto, a questdo gque se impde neste estudo ndo € do incentivo a inovacdo de
forma reflexa, mas se o direito da concorréncia deve considerar imediatamente a inovacao
como objetivo de politica da defesa da concorréncia.

A identificacdo da inovacdo como interesse imediato do direito da concorréncia
influenciou a decisdo do Tribunal de Primeira Instdncia no caso Microsoft, no
entendimento de que a recusa da Microsoft em fornecer as informacdes necessarias para a

interoperabilidade dos sistemas impedia a inovacdo dos seus rivais e, consequentemente,

31 Lei de Defesa da Concorréncia, Artigo 1° “Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorréncia - SBDC e dispbe sobre a prevencdo e a repressao as infragdes contra a ordem econdmica,
orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorréncia, funcéo social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do poder econémico.
Paragrafo Unico. A coletividade € a titular dos bens juridicos protegidos por esta Lei”.
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os interesses dos consumidores, que inclusive consideravam o0s produtos dos rivais

melhores que os da prépria Microsoft.

(i) Correntes de pensamento e os objetivos elencados

Os objetivos de uma politica, seja ela econbmica, concorrencial, de
desenvolvimento, de educacdo, sdo determinados por diversos fatores, além da letra da lei.
O momento econdmico, o legado histérico — path dependence — politico e econémico de
um pais, o proprio julgador — sua formacdo —, a orientacdo politica®?, sdo fatores que
influenciam a aplicacio de uma politica e a interpretacdo dada aos seus objetivos®. As
instituicbes de que se vale o Estado para aplicagdo de seus objetivos, como e,
principalmente, o direito, sdo constantemente afetadas por essas “externalidades”.

Como observado, a politica de defesa da concorréncia tem no direito da
concorréncia sua ferramenta de aplicacdo. Relatar os objetivos deste direito demanda a
consideracdo dessas externalidades, de tal forma que a aplicacdo do direito da concorréncia

em um pais é diferente da aplicacdo em outros®*, ou mesmo no proprio pais, a aplicacéo do

32 Interessantes sdo os estudos realizados sobre o histérico de aplicacdo do direito da concorréncia nos
Estados Unidos. William F. Shughart 1l e Diana W. Thomas destacam o fato de Christine Varney, quando
assumiu o cargo de Advogada-Geral, ter implementado uma nova politica de direito da concorréncia no
Departmentof Justice, com foco em condutas fraudulentas e colusivas advindas do American Recovery e
Reinvestment Act e nas praticas anticompetitivas no mercado de alta-tecnologia e de internet. (SHUGHART
I, William F.; THOMAS, Diana W. Antitrust Enforcement in the Obama Administration’s First Term: A
Regulatory Approach. Policy Analysis, n. 739, October 22, 2013).
33 Exemplo significativo desta influéncia ¢ a eleicdo de Donald Trump a presidéncia dos Estados Unidos e a
expectativa quanto a politica de concorréncia a ser adotada, isso porque o histérico do presidente eleito na
matéria revela que ndo se pode esperar uma atua¢do muito radical em face dos conglomerados. Em matéria
da Antitrust Source, da American Bar Association, de abril de 2016, Robert A. Skitol explicou que o atual
presidente j& se envolveu trés vezes com as autoridades antitruste dos Estados Unidos: i. Em 1988, um
neg6cio juridico com o banco de investimentos Bear Sterns para aquisi¢do de duas empresas resultou em um
processo movido pela Federal Trade Commission, no qual, como resultado de um acordo, 0o empresério
pagou multa de US$ 750.000,00. ii. Em 1983, Donald Trump adquiriu um time de futebol americano de
Nova Jersey e com isso passou a ter assento na United States Football League (USFL), que jogava ha
primavera (estacdo do ano dedicada tradicionalmente ao baseball). A ideia inicial era ser uma alternativa para
a National Football League (NFL), que jogava (e ainda joga) no outono. A USFL, ja liderada por Trump,
tentou mover 0 seu campeonato para 0 outono e, ante a resisténcia da NFL, abriu processo contra esta. O
Tribunal entendeu que a USFL apenas tentava forcar uma fusdo com a NFL, sem ter feito 0s necessarios
esforcos de crescimento. A NFL ainda esta 14 e a USFL ndo. iii. Entre 1989 e 1993, Donald Trump defendeu-
se de acusag¢Bes no mercado de cassinos de Atlantic City. Segundo tais acusacdes, ele tentava o monopdlio. O
caso acabou em acordo, mas foi extremamente custoso para todos e foi descrito como um caso mais de ego
do que de direito.
34 Nesse sentido considerar os casos em face da empresa Google na Europa e nos Estados Unidos e mesmo
no Brasil.
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direito da concorréncia se altera a depender do momento®. O que fica evidente na analise
dos objetivos do direito da concorréncia é que essa disciplina esta em constante evolucgéo,
tendo em vista que as normas de concorréncia sao aplicadas em mercados, que sao sempre
mutaveis®, haja vista que a sociedade se modifica constantemente.

Assim, analisar os objetivos de regras é analisar a propria sociedade®. E esse ponto
é fundamental para direcionar o pais para o desenvolvimento, por meio da percep¢do da
preocupacdo do incentivo a inovagdo pelo direito da concorréncia. Se, como afirma a
doutrina, “ndo h& uma norma vazia sem uma pretensdo ou um interesse a proteger — ou
seja, sem um valor que lhe esteja por trds —, entdo, a sociedade que conhecemos, ao
cumprir essas regras, nada mais faz que traduzir esses valores™® (grifo do autor). Dessa
forma, indagar se a inovacdo € objetivo do direito da concorréncia e se é buscada na
aplicacdo desse direito é pergunta fundamental para verificar a importancia da inovagéo
para a sociedade.

A consideracdo da inovacdo como um dos objetivos do direito da concorréncia
exige uma analise prévia dos objetivos ja atribuidos a essa disciplina. A seguir, serdo
analisados os diferentes objetivos atribuidos ao direito da concorréncia, com base nas
correntes de pensamento e estudos europeus e norte-americanos. Primeiro, porque as
normas concorrenciais naqueles paises sdo exercidas ha mais tempo; segundo, porque 0
direito da concorréncia europeu e norte-americano influenciam sobremaneira o direito
concorrencial brasileiro e mundial; e terceiro, por conta da existéncia de discussao
especifica sobre a consideracdo da inovacdo, e mais especificamente da eficiéncia

dindmica, como objetivo da politica de defesa da concorréncia.

3% Nessa andlise, considerar o surgimento do direito da concorréncia na Alemanha, a ser considerado somente
apos a 22 Guerra Mundial. Na época do nazismo, havia forte institucionalizagdo dos cartéis. Com o término
da guerra, houve a ascensdo da escola de Freiburg que combate a excessiva concentracdo de mercado e a
consideracdo dos cartéis como ilicito per se. No Brasil, pode-se citar a consideracdo das opera¢des do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) que imprimem essa diferenca: de 1994 a 2000,
as operacfes do BNDES ndo precisavam ser submetidas ao controle de concorréncia. A partir de 2000, o
Cade passou a analisar tais transagdes. Em 2014, foi apresentada uma proposta de lei que proibe a concesséo
de financiamentos a taxas subsidiadas para projetos que contemplem atos de concentracdo econdmica.
% LEOPOLDINO DA FONSECA, Jodo Bosco. Direito econdmico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
37 Nesse sentido, Calixto Salomao explica que o Direito “vé o conhecimento de maneira diversa das ciéncias
sociais. Enquanto para estas o conhecimento é algo eminentemente empirico, para os teéricos do Direito o
conhecimento ¢ algo eminentemente valorativo”. E ainda, “o momento valorativo, se bem compreendido e
utilizado, é exatamente o que da ao Direito seu carater distintivo e sua capacidade de mudanga social” [...] “A
forca transformadora e propulsora do Direito esta exatamente no fato de ele poder ser, mais que uma forma
de definigdo de valores, instrumento de conhecimento da propria sociedade”. (SALOMAO, Calixto. Direito
Concorrencial. Séo Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 56 a 59).
38 |dem, p. 59.
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No direito da concorréncia norte-americano, que exerceu influéncia relevante na
formacédo do direito brasileiro, a busca pelo estabelecimento dos objetivos da politica da
concorréncia é de longa data. Houve, naquele pais, a predominancia de duas escolas até

meados de 1980. Posteriormente, nota-se a consideracdo de mais de um conceito®.

(if) As Escolas de Harvard e de Chicago

A Escola de Harvard, que influenciou muito o direito da concorréncia norte-
americano, sobretudo de 1940 a 1970, tem sua preocupacdo com a estrutura do mercado.
Tal preocupagdo advém da crise de 1930, cujos motivos foram atrelados & atuagdo sem
limites dos agentes, que teriam levado ao excesso de concorréncia e elevada concentracdo
de mercado. Na perspectiva de Harvard, a melhor forma de garantir a concorréncia era por
meio da regulacdo de estruturas, ou seja, evitar que o mercado se tornasse excessivamente
concentrado. As estruturas de mercado tornam-se fundamentais na analise do desempenho
desse mercado e da existéncia de concorréncia efetiva®.

A existéncia de uma concorréncia efetiva para essa escola significaria um aumento
da gama de escolhas aos consumidores. Apenas a existéncia de elevada concentracdo de
mercado justificaria a reprovacdo de uma transacdo. Ainda que, em alguns casos, pudesse
ser observada a existéncia de eficiéncias econdmicas advindas de um ato de concentragéo,
como a reducdo de custo com consequente diminuicdo de preco repassados aos
consumidores, a Escola de Harvard ndo dava relevancia para os efeitos decorrentes de uma

concentragdo. Mesmo que fossem produzidas eficiéncias, elas ndo eram suficientes para

3 Para analise das duas escolas que tanto determinaram os estudos do direito da concorréncia:
HOVENKAMP, Herbert. Harvard, Chicago, and Transaction Cost Economics in Antitrust Analysis.
University of lowa. Legal Studies Research Paper, n. 10-35, 2010; HOVENKAMP, Herbert. United States
Competition Policy in Crisis: 1890-1955 (January 13, 2010). Minnesota Law Review, Vol. 94, p. 311, 2009;
HOVENKAMP, Herbert. University of lowa Legal Studies Research. Paper n. 10-35, 2010; SALOMAO,
Calixto. Direito Concorrencial. Sdo Paulo: Malheiros Editores, 2013; PFEIFFER, Roberto Augusto
Castellanos. Defesa da Concorréncia e Bem-Estar do Consumidor. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015; ORBACH, Barak. How Antitrust Lost its Goal. 81 Fordham L. Ver. 2253, 2012; ANDRADE, José
Maria Arruda de. Economicizacao do Direito Concorrencial. Sdo Paulo: QuartierLatin, 2014.

40 Essa escola se baseava na analise de “estrutura, conduta e desempenho™: “Ao observar a estrutura de um
determinado mercado (nimero de agentes, diferenciagdo do produto, barreiras de entrada, estrutura de custo,
grau de verticalizagéo, know-how escasso, exigéncia de maior volume de capital), seria possivel presumir as
condutas dos agentes (estratégia de pregos, investimento em inovacdo, em publicidade, relacdo com
concorrentes e com distribuidores e clientes) e seu desempenho (eficiéncia alocativa e produtiva, progresso,
equidade e lucros) — tudo isso baseado no modelo monopolistico de maximizagdo do lucro”. (ANDRADE,
José Maria Arruda de. Economicizagéo do Direito Concorrencial. Sdo Paulo: QuartierLatin, 2014, p. 57).
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compensar 0 potencial anticompetitivo da concentragio no mercado. E nessa perspectiva
que entra a preservagdo das pequenas empresas.

Dessa forma, pelo discurso da Escola de Harvard, a busca por uma estrutura de
mercado ndo tdo concentrada e a preservacdo das pequenas empresas eram as bases de
aplicacdo do direito da concorréncia. Ao consumidor eram garantidas mais opgdes pela
garantia de um maior nimero de concorrentes, conforme o postulado que ficou sinénimo
desta escola: small is beautiful.

A Escola de Chicago, que influenciou muito a aplicacdo do direito da concorréncia
norte-americano em 1970 e 1980, criticou bastante a posi¢do da Escola de Harvard. A crise
econdmica da década de 1960 pode ser considerada a causa desta alteracdo de perspectiva.
Em oposicao a crise da década de 1930, marcada pela concentracdo, a crise de 1960 teria
sido causada pela auséncia de concorréncia efetiva e excesso de restricdo a liberdade dos
agentes econdmicos. Para os estudiosos de Chicago*, o direito da concorréncia deve
buscar “eficiéncia”, de tal forma que “esse valor [eficiéncia] se sobrepde e elimina
qualquer outro objetivo que possa ter o direito da concorréncia, inclusive a propria
existéncia da concorréncia”.

O que deve ser considerado na aplicagdo do direito da concorréncia € o bem-estar
do consumidor, que é verificado a partir da geracdo de eficiéncias, principalmente por
meio de economias de escala e de escopo: produzir mais a custos menores e assim reduzir
0S precos para o consumidor - trata-se da eficiéncia produtiva. Ou ainda na utilizacdo da
melhor tecnologia disponivel para melhor alocacdo dos recursos, de tal forma que haveria
producdo por menos custo ao consumidor - trata-se da eficiéncia alocativa.

Assim, nesse referencial teorico, uma determinada concentragao ¢ “eficiente” se, e
somente se, 0s ganhos dos agentes econdmicos beneficiados por essa pratica sdo
suficientes para compensar as perdas dos agentes econémicos prejudicados e

compartilhados.

41 A Escola de Chicago tem como figuras centrais Richard Posner e Robert Bork, na analise econdmica do
direito; Milton Friedman e George Stigler, na economia; Aaron Director, como pioneiro na teoria dos precos.
Importante apresentar 0 pensamento de Robert Bork, que bem resume o objeto da Escola de Chicago. No
livro The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, Bork dispés que haveria um paradoxo entre a
politica de concorréncia que defendia a concorréncia e a consequéncia que gerava — a ineficiéncia econémica
no mercado. Assim, Bork defendeu que a politica de concorréncia deveria privilegiar a eficiéncia econdmica,
gue promoveria a concorréncia, € ndo o processo de concorréncia.

42 SALOMAO, Calixto. Direito Concorrencial. S&o Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40.
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Deve-se, contudo, destacar que pela expressdo “maximizacdo do bem-estar do
consumidor” muito foi considerado pela Escola de Chicago como eficiéncia®’. Ressalta-se
que nem sempre a eficiéncia econébmica sera sinbnimo de bem-estar do consumidor, ate
porque ndo se pode ter certeza que uma eficiéncia serd necessariamente repassada ao
consumidor ou se a maximizacao de eficiéncia resultara, sem duvidas, em beneficio ao
consumidor*,

Assim, criticas a Escola de Chicago advieram com aqueles que lhe atribuiram a
morte da lei, tendo em vista que esses estudiosos, ao ressaltarem a eficiéncia, ndo
considerariam os valores da politica da concorréncia®. Criticas quanto a mensuragéo das
eficiéncias e ao tipo de eficiéncia considerada (alocativa e produtiva) também devem ser

destacadas.
(i) Outras correntes de pensamento
A Escola de Freiburg, que nasceu na década de 1930 na Alemanha, é considerada a

maior contestadora dos postulados de Chicago®. Seus estudiosos identificam na

competicdo o elemento essencial para garantia do funcionamento de uma economia de

43 Nesse sentido, Robert Bork “The argument of this book, of course, is that Competition must be understood
as the maximization of consumer welfare or, if you prefer, economic efficiency. That requires economic
reasoning because in the allocation of resources with possible gains in the productive efficiency to male us
as wealthy as possible. The distribution of that subjects of other laws and not within the competence of
judges deciding antitrust cases”. (BORK, Robert H. The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. 2.
ed. New York: The Free Press, 1993, p. 427). Ainda, explica Calixto Salomao: “a defini¢cdo excessivamente
limitada de consumer welfare (bem-estar do consumidor), que desconsidera importantes fatores objetivos e
subjetivos a afetar a satisfagdo do consumidor, €, como se verd, outra importante critica que se faz a teoria
neoclassica”. (SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. S&o Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.
41).
4 Nesse sentido, Roberto Pfeiffer explica que: “nem sempre a eficiéncia econdmica é sindnima de interesse
do consumidor, havendo, inclusive, situacbes em que o aumento de bem-estar econdmico pode ser alcangado
com reducdo do bem-estar especificos dos consumidores de determinado produto ou servico afetado por uma
concentragdo ou conduta”. (PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorréncia e bem-estar
do consumidor. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 109).
4% OWEN, FISS. (1986). The death of the law. Faculty Scholarship Series, Paper 1209. Disponivel em
<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1209. Acesso em 17 de setembro de 2016. No mesmo
sentido, Calixto Saloméo critica essa atribuicdo de valor absoluto as premissas econdémicas, como exemplo, 0
autor cita que na existéncia de barreiras contratuais e legais na analise das eficiéncias, a remocéo destas seria
economicamente aceitdvel. Como concluséo o autor dispde: “O teodrico do Direito nada mais poderia fazer a
ndo ser aceitar tal remog¢do como dado matematico. O problema dessa afirmacdo é mais que evidente:
preocupa-se exclusivamente com a maximizacdo da riqueza global, excluindo completamente de
consideracdo a forma de distribuicdo dessa riqueza, isto é, os diferentes interesses individuais envolvidos na
relagdo juridica a quem aquela norma se aplica” (grifos nossos) (SALOMAO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 78
e79).
4 Afirmacéo de Calixto Salomdo (Op. cit., p. 42).
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mercado*’. “A organizagio ideal da ordem privada é aquela que permita a
‘autocoordenagdo’ e o ‘autocontrole’. O Direito deve criar as condi¢fes para que ambas as
garantias se efetivem”*®. Nesse sentido, os estudiosos de Freiburg rejeitavam qualquer
intervencao excessiva e destacava a livre-iniciativa, numa posicao contraria a que permitiu
a consolidagédo do nazismo. Para eles, a escolha do consumidor seria garantida pela
liberdade de concorréncia.

Quanto a critica aos postulados de Chicago, a principal € de que nao seria possivel
prever os efeitos de uma pratica concorrencial, de tal forma que o direito da concorréncia
seria um sistema de descobertas das melhores opgdes existentes e do comportamento mais
racional a se adotar.

A Nova Economia Institucional (NEI), com seu expoente em Ronald Coase®® *°,
entende que as relagbes econdmicas ocorrem em ambientes de incerteza e, exatamente por
iss0, as instituicdes sdo fundamentais. As instituicbes sdo necessarias, tendo em vista que
0s contratos ndo sdo suficientes para eliminar todas as incertezas®. Em oposicdo aos
estudiosos de Chicago, os estudiosos da NEI elegem as instituicdes como papel central de
analise e os custos de transacdo como a conexao existente entre instituicdes e custos de
producgio®2.

Assim, a grande contribuicdo da NEI é a consideragdo do contexto histérico na

analise de qualquer pratica empresarial®>. Em relagdo a aplicacdo do direito da

47 Deve-se destacar que esta escola veio apds a Segunda Guerra Mundial, na qual o nazismo havia se
consolidado justamente pelo apoio de grandes grupos econémicos. Assim, a Escola de Freiburg repudiava
tudo o que permitia a concentracdo para angariamento de lucros excessivos.
48 SALOMADO, Calixto. Direito Concorrencial. Sdo Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 42.
49 Por meio do trabalho The nature of the firm recebeu o Prémio Nobel da Economia. O diferencial de Coase
foi o estudo da firma de maneira ampla, ndo apenas com foco no processamento de transformacfes de
tecnologia, mas os aspectos organizacionais e de relacionamento com clientes e fornecedores, eis que muito
dessas atividades eram realizadas dentro da empresa. A firma procura maximizar sua eficiéncia ao optar por
produzir internamente seus produtos ou obté-los no mercado, ponderando 0s custos de producéo e 0s custos
de aquisicdo. Nesse sentido, a importancia dos custos de transacdo. (ANDRADE, José Maria Arruda de.
Economicizacdo do Direito Concorrencial. Sdo Paulo: QuartierLatin, 2014, p. 99).
% Dos grandes nomes, destacam-se Douglas North (Institutions, Institutional Change, and Economic
Performance) e Oliver Williamson (The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead).
51 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorréncia e bem-estar do consumidor. Sao Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 114.
52 Nesse sentido, Roberto Pfeiffer ensina que a NEI “manifesta concordancia com diversos postulados
neoclassicos, tais como o fundamento da escassez, o papel do mercado na defini¢do dos precos relativos e a
funcdo central da concorréncia. No entanto, apresenta pontos diferenciais, dentre 0s quais o abandono do
primado da ‘racionalidade instrumental’, a centralidade das instituicdes e o papel dos custos de transacao
como a conexao entre instituigdes e custos de produgdo”. (Op. cit., p. 111).
% AZEVEDO, Paulo Furquim. A nova economia institucional e a defesa da concorréncia: reintroduzindo a
histéria. Disponivel em <http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto_14 11.pdf>.
Acesso em 12 de dezembro de 2015: “Sendo institui¢des definidas como as ‘regras do jogo’ que disciplinam
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concorréncia, a NEI destaca o contexto institucional que a pratica se insere e o legado

historico (path dependence), ou seja, a perspectiva historica em que a pratica se insere.
Outra perspectiva que destoa da Escola de Chicago é a abordagem

neoschumpeteriana® e esta possui especial importancia neste trabalho, eis que considera a

eficiéncia dindmica como o interesse de uma politica de defesa da concorréncia.

(iv) Schumpeter e a consideracao da eficiéncia dindmica

Antes de trazer a critica da abordagem neoschumpeteriana a Escola de Chicago,
faz-se necessario discorrer um pouco sobre Joseph Alois Schumpeter que, apesar de
exercer grande influéncia no direito da concorréncia, ndo teve este como tema central dos
seus estudos®®. Para Schumpeter, 0 mercado é caracterizado por um processo ciclico, em
que o desenvolvimento € resultado da introducdo de uma inovacdo que movimenta as
empresas de um estado estacionario. Segundo ele, a inovacdo promove uma destruicao
criativa, cujos ciclos que seguem sdo de imitacdo, difusdo e equilibrio momentaneo,
seguidos de outra inovacdo e de todos os ciclos. Assim, no auge da inovagdo, 0
empreendedor teria lucros decorrentes do monopdlio temporario e vantagens na detencao
da inovacdo em relacdo aos demais competidores®®, o que seria perdido com o tempo, haja
vista a difusdo da inovagdo, que promoveria um equilibrio momentaneo e o retorno ao
estado estacionario até o aparecimento de outra inovagdo que resultaria em um novo ciclo.

Schumpeter explica que eventuais restricbes a concorréncia, como aumento de
precos, restricdes a producdo, entre outros, seriam, nas condi¢des desse “vendaval eterno”,
meros incidentes. E conclui que “nao hd mais paradoxo neste caso do que haveria em dizer

que os carros correm cada vez mais rapidamente porque possuem freios™®’.

as interacGes humanas, o contexto historico torna-se imprescindivel para o seu estudo, pois é a partir dele que
se identifica o desenho institucional, sua evolugdo e efeitos sobre o desempenho econdmico”.
% A nfo utilizagdo do termo “Escola”, mas “abordagens” apés Chicago ¢é pelo fato de reunirem ‘“varios
desenvolvimentos tedricos na econdmica e na andlise econdmica do direito que surgiram apds a consagragao
do pensamento de Chicago nos Estados Unidos”. (ANDRADE, José Maria Arruda de. Economicizacéo do
Direito Concorrencial. S&o Paulo: QuartierLatin, 2014, p. 96).
5 A obra mais importante de Joseph A. Schumpter foi Capitalismo, Socialismo e Democracia. Versdo em
portugués de SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961. Disponivel em: <http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>.
% Interessante para este trabalho a observacdo de Schumpeter quanto as estratégias utilizadas pelo inovador:
“Dai a necessidade de se recorrer a expedientes de prote¢do, como patentes, ocultamento temporario de
certos processos ou, em alguns casos, contratos de longa duragdo obtidos com antecedéncia”. (Ibidem, p.
115).
57 Ibidem, p. 116.
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A inovacdo, para este autor, é a esséncia do sistema capitalista e causa maior de sua
instabilidade®®. Nesse sentido, Schumpeter explica que, por exemplo, os “precos rigidos”,
ou seja, menos sensiveis as alteracdes de oferta e procura, seriam alterados por conta da
entrada de uma nova mercadoria ou do aparecimento de uma nova marca, nunca deixando
de se adaptar ao “progresso tecnologico”.

Como critica a Escola de Chicago, Schumpeter teria pontuado que aqueles
defendiam um equilibrio estatico, com foco nas mudancas de resultado e preco, de tal
modo que ndo teriam observado a inovagdo como intrinseca ao sistema, que resulta em
outras mudancas, como alteracdo na qualidade do produto e renovagdo do proprio
mercado®®.

Trata-se de uma analise dindmica do mercado, considerando a inovacdo como
elemento de transformacdo enddgeno, levando em conta ndo apenas os elementos do
mesmo momento, como também a situacdo nas datas anteriores e a expectativa quanto ao
futuro, além da consideracdo dos atributos do produto e servico que, inclusive, podem
resultar em novos mercados, e esta foi a grande contribuicdo na leitura de Schumpeter.
Situacdes que implicam em inovacdo ou mudancas tecnoldgicas ndao produzem efeitos
imediatos, ou mesmo de curto prazo. Assim, por conta da considera¢do da inovagdo como
elemento que proporciona a dindmica capitalista, faz-se uma andlise da eficiéncia dindmica
da situaco®.

A mensuracao das eficiéncias por meio dos pressupostos de Chicago também é
cercada de criticas, enquanto a andlise das eficiéncias dinamicas possibilitaria alguma

solucdo. Mario Luiz Possas, ao analisar os métodos disponiveis para andlise das

%8 “Q impulso fundamental que pde € mantém em funcionamento a méaquina capitalista procede dos novos
bens de consumo, dos novos métodos de produgdo ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de
organiza¢do industrial criadas pela empresa capitalista”. (SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo,
socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 110. Disponivel em:
<http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>).
% Interessante a leitura feita por Herbert Hovenkamp da analise de Schumpeter dos neoclassicos:
“Schumpeter’s vision was striking, in sharp contrast with the conventional neoclassical model of competitive
markets, where the focus was on changes in output and price, relatively leisurely shifts in consumer tastes,
and exceptional strategic behavior that occasionally dislodged one technology and displaced it by another.
Neoclassical competition is a little like watching the ocean when it is calm, while Schumpeterian
competition is like watching a raging storm or perhaps even a tidal wave” (grifo nosso) (HOVENKAMP,
Herbert. Schumpeterian Competition and Antitrust. U lowa Legal Studies Research Paper No. 08-43, October
1, 2008. Disponivel em: <https://ssrn.com/abstract=1275986> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1275986>.
Acesso em 12 de dezembro de 2015).
80 A eficiéncia analisada de forma estatica ndo mais suprimia uma analise de concentragdes ou condutas com
implicagfes em inovagdes e mudancas tecnologicas, cujos efeitos sdo futuros.
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eficiéncias®, dispds que o problema nio estaria da adogdo da eficiéncia alocativa, mas na
consideracdo desta de forma exclusiva®. Nesse sentido, o autor destaca que ndo haveria
um critério normativo Unico e completamente satisfatorio para a avaliacdo e ponderacéo de
beneficios e custos sociais e conclui que “estamos, em boa medida, num terreno ndo isento
de subjetividade e de juizos de valor, ao contrario do que supdem os adeptos da escola de
Chicago™®.

Nesse sentido, numa anélise de eficiéncia dindmica, devem ser consideradas as
incertezas que uma inovagdo pode gerar no mercado, ndo anteriormente tratadas, como
apontado por Kenneth Arrow® e sumarizadas por Possas: a eficiéncia dindmica deve
considerar (i) um trade-off intertemporal entre eficiéncias presente e futura, ou seja, a
analise deve ser realizada a longo prazo; (ii) tratar ndo apenas das economias de custos,
mas com outros atributos do servico ou do produto®; e (iii) a consideragdo de incertezas
quanto as eficiéncias a serem atingidas, aspecto mais dificil e complexo, haja vista a
dificuldade de mensuracgao.

Verifica-se que a sugestao de analise de eficiéncias considera fatores valorativos e
elementos sem um grau de certeza matematico, como estava nas férmulas e graficos dos

estudiosos de Chicago.

(v) Concorréncia promove inovagio?

Schumpeter também é conhecido por defender que monopdlios ou grandes

empresas s30 mais inovadores que empresas em um ambiente de concorréncia®®. Nesse

61 Mario Luiz Possas apresenta o grafico de Williamson, que analisa o trade-off entre o excedente gerado e

apropriado pelo consumidor e por um monopélio, por meio de diferentes métodos de avaliacdo (como

Harberger e Cyert e March), além da eficiéncia que se busca, alocativa, produtiva ou distributiva. (POSSAS,

Mario Luiz. Eficiéncia seletiva: uma perspectiva neo-schumpeteriana evolucionaria sobre questdes

econbmicas normativas. Revista de Economia Politica, vol. 24, n® 1 (93), p. 79-89, janeiro-margo/2004.

Disponivel em: <http://www.rep.org.br/pdf/93-6.pdf>. Acesso em 5 de outubro de 2016).

62 |bidem, p. 84.

%3 Ibidem, p. 86.

6 ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In The Rate and

Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton University Press, 1962, p. 610.

Disponivel em: <http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf>. Acesso em 7 de outubro de 2016.

8 Destaca-se ainda a consideracéo deste item ndo apenas na eficiéncia, mas na andlise e definicdo do proprio

mercado relevante em anélise.

% “Logo que descemos aos detalhes; e procuramos verificar em que itens isolados do orcamento foi maior o

progresso, a pista ndo nos conduz as portas das firmas que funcionam em condi¢des de concorréncia

comparativamente livre, mas exatamente aos portfes das grandes empresas - as quais, coOmo no caso da

maquinaria agricola, explicam grande parte do progresso observado no setor da concorréncia - surgindo a
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sentido, o autor dispde que a anélise da anticompetitividade de uma conduta deve verificar
seus efeitos liquidos: “ndo ha qualquer razdo que justifique o desmembramento
indiscriminado dos trustes ou a condenacdo de todas as praticas que podem ser
qualificadas de restricdes ao comércio”®’, numa defesa dos monopdlios e das grandes
empresas.

Ao se falar em Schumpeter e sua opinido quanto a consideracdo dos monopo6lios
como mais inovadores que empresas em concorréncia, remete-se de imediato ao debate
com Arrow (ainda que ndo tenha havido um debate propriamente dito, pois eles ndo foram
contemporaneos).

Segundo Arrow, concorréncia, mas nao monopdlios, promove inovagdo. Para
Arrow, o0 incentivo para inovar € menor para um monopolista que para empresas em um
ambiente com condic¢BGes de concorréncia, mas mesmo no Gltimo cenario, € menor que o
socialmente desejavel®. A explicagio de Arrow é que um monopolista teria um custo para
introduzir uma inovacao que nao resultaria, no final, num ganho adicional de negdcios por
ja possuir quase todo o mercado disponivel. Diferentemente da situagdo em concorréncia,
em que uma empresa inova porque tem expectativa de ganhar mais negocios ao obter a
parcela de mercado que é de seus concorrentes. Arrow analisa o custo do investimento em
inovacédo e conclui que do ponto de vista de lucros e perdas caberia ao governo ou a uma
agéncia financiar as pesquisas de inovago®.

Diversos estudos vieram do debate entre Schumpeter e Arrow, a fim de verificar se
um monopdlio incentiva ou n&o a inovacio’°.

Hovenkamp, por exemplo, concorda com Arrow e ainda destaca que a inovagao
advinda de grandes empresas ou monopdlios tende a ser para praticas exclusionarias de

concorrentes, e que essas praticas resultam, consequentemente, em restri¢do a inovagao’*.

suspeita chocante de que a grande empresa contribuiu mais para a criacdo desse nivel de vida do que para
reduzi-lo”. (SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961, p. 109. Disponivel em: <http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>).
57 Ibidem, p. 119.
8ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In The Rate and
Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton University Press, 1962, p. 610.
Disponivel em: <http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf>. Acesso em 7 de outubro de 2016.
% Ibidem, p. 623.
0 Nesse sentido, por exemplo, Joseph Stiglitz diz que os monopolistas tém um incentivo menor para inovar e
chegam a desincentivar a inovagdo. Na leitura do caso Microsoft, o autor dispde que esta empresa teria feito
exatamente isso. (STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. 57 Duke Law
Journal, p. 1693-1924, 2008. Disponivel em: <http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3>. Acesso em
27 de outubro de 2016).
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Jonathan Baker dispde que atualmente deve-se ir além do debate entre “Schumpeter
vs. Arrow” e entender o direito da concorréncia como essencial para o incentivo a
inovacgio e que este esta entre os objetivos do direito da concorréncia’®. A sugestdo de
Baker € que a aplicagdo do direito da concorréncia foque em tipos de mercado’® e tipos de
condutas em que a intervencdo deste direito pode promover inovagéo™.

Nesse sentido, dispbe o autor que a aplicacdo do direito da concorréncia para
incentivar a inovacdo se daria, primeiro, por meio da reprovacdo de acordos entre
concorrentes para que nao haja pesquisa e desenvolvimento, sem justificativa razoavel;
segundo, o direito da concorréncia promoveria a inovagdo por contestar transacfes de
concentra¢do que reduzem o numero de provaveis inovadores, quando ndo comprovadas
determinadas eficiéncias; terceiro, o direito da concorréncia contestaria condutas que
aumentam os custos de transacdo de empresas que poderiam promover inovacoes.

No mesmo sentido é a opinido de Tim Wu, para quem “se a maximizagdo do bem-
estar do consumidor é o objetivo da Lei de Defesa da Concorréncia, assim a protecao e a
promocdo da inovacdo deveriam ser um importante, e talvez o objetivo primordial da

aplicagio do direito da concorréncia””.

T HOVENKAMP, Herbert J. Competition for Innovation. U lowa, Legal Studies Research Paper, n. 13-26, p.
9, October 1, 2012. Disponivel em <https://ssrn.com/abstract=2008953>. Acesso em 14 de setembro de 2016.
2 BAKER, Jonathan B. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. Antitrust Law
Journal, vol. 74, p. 602, June 1, 2007. Disponivel em <https://ssrn.com/abstract=962261>. Acesso em 15 de
setembro de 2016.
8 Quanto aos tipos de mercado, Baker cita trés: (i) “winner-take-most” ou “winner-take-all”, trata-se de
Mercado em que o inovador de sucesso espera adquirir boa parte do mercado por conta de fatores como de
propriedade intelectual, economias de escala na producédo, efeitos de rede e auséncia de preferéncia dos
compradores por uma variedade de produtos. O mérito de uma intervencdo do direito concorrencial se daria
por meio da identificacfo e punicdo de atos exclusionrios; (ii) mercado/indudstria em que desenvolvimentos
tecnolégicos ou regulatorios determinam o futuro da concorréncia, este mercado é explicado com o exemplo
de empresas de telefonia, que devem ser preparadas para a entrada de concorréncia de outros mercados, como
cabo e wireless; (iii) indUstrias que crescem rapidamente, ainda que esse mercado tenda a ser dindmico, pode
acontecer de as empresas acreditarem que uma (lider) obtenha vantagem maior, de tal forma que o0s recursos
em pesquisa e desenvolvimento possa ser desestimulados, nesses casos, 0 autor conclui: ainda que haja
necessidade de haver uma protecdo mais forte das invengdes para otimizar o investimento, o direito da
concorréncia encontra aplicacdo. (BAKER, Jonathan B. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust
Fosters Innovation. Antitrust Law Journal, vol. 74, p. 593-598, June 1, 2007. Disponivel em
<https://ssrn.com/abstract=962261>. Acesso em 15 de setembro de 2016).
4 QO direito da concorréncia promove a inovagdo por meio da contestacdo de préaticas que prejudicam a
concorréncia de produtos. Nesta analise, Baker utiliza muito da existéncia de razoabilidade da préatica para a
constatacdo de sua ilicitude. Assim, o autor destaca que impedir acordos horizontais de fixacdo de prego e
alocacdo de clientes, além de acordos para facilitar coordenacdo, sem quaisquer justificativas, incentiva a
concorréncia para inovacéo (lbidem, p. 599-600).
> “For decades now, experts and scholars have agreed that if maximizing consumer welfare is the point of
antitrust law, then the protection and promotion of innovation should be an important and perhaps the
paramount goal of antitrust enforcement”. (WU, Tim. Taking Innovation Seriously: Antitrust Enforcement If
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Pela leitura de Wu e pelo abordado anteriormente na analise dos objetivos do
direito da concorréncia pelas diferentes escolas de pensamento, inovacdo e bem-estar do
consumidor se identificam. Nesse sentido, ao se reconhecer a inovagdo como objetivo do
direito da concorréncia, necessariamente se reconhece o bem-estar do consumidor e
também o contrario, haja vista que a inovagdo proporciona aquele mais, melhores e até
menos custosas opgoes.

Nesse sentido, Robert Lande, grande expoente na consideracdo da escolha dos
consumidores como objetivo fundamental do direito da concorréncia, destaca a relacao
crucial entre inovacdo e o bem-estar do consumidor: a inovacao é o fator mais importante
na determinacdo da escolha do consumidor em longo prazo’®.

Segundo Lande, uma analise geral das violacGes do direito da concorréncia, tais
como cartéis, transacGes que permitem uma concentracdo de poder de mercado, condutas
exclusionérias, permite concluir que todas as infragdes tém em comum a restricdo a
escolha do consumidor’’. Para este autor, a escolha do consumidor inclui as abordagens de
analise de preco e de eficiéncias. E pela consideracdo da escolha do consumidor como
objetivo do direito da concorréncia, fatores relegados antes, como a inovacao, estariam no
auge das consideracgoes’®.

Para a politica de defesa da concorréncia brasileira, essa observacdo tem especial
importancia eis que, nos objetivos expressamente elencados no artigo 1° da Lei de Defesa
da Concorréncia, esta a defesa dos consumidores, de tal forma que, eleito esse o objetivo, a
inovacéo é também visada pelo direito da concorréncia brasileiro.

Do breve panorama apresentado, verifica-se uma evolucdo dos objetivos do direito
da concorréncia, desde a eleicdo de estruturas pulverizadas; passando pela consideragédo

apenas das eficiéncias econémicas, alocativa e produtiva, como sindnimo de bem-estar do

Innovation Mattered Most. Antitrust Law Journal, Vol. 78, p. 313-328, February 14, p. 313, 2012. Disponivel
em < https://ssrn.com/abstract=2166525>. Acesso em 12 de outubro de 2016).
6 <(...) the long term source of optimal consumer choice”. (LANDE, Robert H. A Traditional and Textualist
Analysis of the Goals of Antitrust: Efficiency, Preventing Theft from Consumers, and Consumer Choice.
Fordham L. Rev., VVol. 81 p. 2349, 2013).
7 |dem.
8 «In theory these factors are supposed to be considered under every approach. But as a practical matter,
under a price or efficiency approach, factors such as service, innovation, quality, privacy, and variety are as
a practical matter sometimes relegated to the footnotes of the analysis, where they are too often forgotten.
The consumer choice approach, by contrast, in effect moves non-price issues up into the text where they play
a much more prominent role in the analysis and result. Near the end of this Article, the evolution of the U.S.
Merger Guidelines will illustrate the differing emphases that have been given to choice issues over time”.
(Ibidem, p. 2393).
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consumidor; com a consequente relativizagdo de tais eficiéncias, para a consideracdo de
outros elementos e assuncdo da eficiéncia dinamica, identificagdo da escolha dos

consumidores e da propria inovacdo como objetivos do direito da concorréncia.

1.2.3 Configuragéo de uma infragao anticoncorrencial no direito brasileiro

Apresentados 0s objetivos da politica de defesa e do direito da concorréncia, com a
eleicdo do bem-estar dos consumidores e da inovacao entre eles, além da consideracéo de
eficiéncias dindmicas na analise de uma conduta, pergunta-se como se da a protecédo de tais
interesses pelo direito da concorréncia.

Na aplicacdo do direito da concorréncia, e na sua principal ferramenta, a Lei de
Defesa da Concorréncia, o 6rgdo de defesa da concorréncia brasileiro atua por meio (i) do
controle preventivo de estruturas de mercado, com a analise prévia de operacdes no
mercado, como fusdes, aquisi¢cdes, incorporacdes, joint ventures, contratos associativos e
consorcios’®; e (ii) do controle de condutas contrarias & ordem econdmica e a concorréncia,
com o exercicio abusivo de poder de mercado.

A compreensdo da configuracdo de uma infracdo a ordem econémica pode ser
entendida, primordialmente, com a conjugacdo de dois dispositivos da Lei de Defesa da
Concorréncia.

O primeiro artigo da lei, com os objetivos deste diploma legal, alude expressamente
a repressao as infragdes contra a ordem econémica orientada por principios constitucionais
e pela repressdo ao abuso do poder econdmico®. O segundo é o artigo 36, que dispde os

pressupostos para a configuracdo do ilicito concorrencial:

Art. 36. Constituem infracdo da ordem econémica, independentemente de culpa,
0s atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcancados:

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

I - dominar mercado relevante de bens ou servicos;

I11 - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posi¢cdo dominante.

8 Tal como apresentado no artigo 90 da Lei de Defesa da Concorréncia.
8 Artigo 1° da Lei de Defesa da Concorréncia: “Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorréncia - SBDC e dispde sobre a prevencgdo e a repressdo as infraces contra a ordem econémica,
orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorréncia, fungdo social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do poder econdmico”. (grifos nossos)
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§ 12 A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior
eficiéncia de agente econdmico em relag8o a seus competidores ndo caracteriza o
ilicito previsto no inciso Il do caput deste artigo.

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

Da analise dos dois artigos e do estudo da configuracdo de uma conduta
anticoncorrencial que se fara a seguir, a definicdo de poder econdémico se torna
imprescindivel. Isto porque, além de previsto como objetivo da Lei de Defesa da
Concorréncia no seu primeiro artigo, 0s pressupostos de um ato contrario a concorréncia,
dispostos nos quatro incisos do artigo 36 que define uma conduta anticoncorrencial, tém
relagdo com o poder econdmico®:.

A possibilidade de exercer poder econémico, e mais precisamente, poder de
mercado, é entdo condicdo necesséria para a configuracdo de uma conduta contraria a
concorréncia®?. Modesto Carvalhosa, em obra sobre o tema®®, dispds que a Lei de Defesa
da Concorréncia, ao designar expressamente o fendémeno do poder econémico como objeto
de sua disciplina, teria visado “excluir do ambito daquele diploma legal as demais praticas
restritivas do livre comércio, que ndo sejam originrias do poder econémico”.

Desse modo, para a repressdo ao abuso do poder econdmico capitulada na Lei de

Defesa da Concorréncia, deve haver poder econémico, que possa ser exercido

81 Bastante explicativo é a ligdo de Jorge Fagundes: “A argumentacdo em favor da implementacio de
politicas antitruste tem como pilar fundamental a proposicdo de que a concorréncia, concebia como um
processo em que o funcionamento da ‘mdo invisivel’ dos mercados seria capaz de gerar o maximo de
beneficio para a coletividade, deve ser protegida contra alguns efeitos colaterais oriundos do préprio impulso
gue a movimenta. Sustenta-se que a busca do lucro por agentes privados pode, em certas circunstancias,
levar ao aciimulo assimétrico de poder econémico, tornando-os capazes de manipular as condic¢Ges de
concorréncia a seu favor. O principal efeito dessa manipulacdo, a ser evitado pelos 6rgdos de defesa da
concorréncia, seria, entdo, a reducdo do grau de eficiéncia de Pareto e, supostamente, dos niveis de bem-estar
social, por meio da fixacdo de pregos superiores aos respectivos custos marginais” (grifo nosso).
(FAGUNDES, Jorge. Fundamentos econdémicos das politicas de defesa da concorréncia: eficiéncia
econdmica e distribuicdo de renda em analise antitruste. S&o Paulo: Singular, 2003, p. 12).
82 Nesse sentido, verifica-se o apontado por Paula Forgioni na diferenca entre a lei brasileira e a americana:
“Essa diferenga entre a lei brasileira (também de repressdo ao abuso de poder econdmico, além da protecéo
da livre concorréncia) e lei americana (de tutela da livre concorréncia) é absolutamente fundamental e deve
ser considerada no processo de interpretacdo do art. 36, sob pena de transpormos, daquela realidade,
principio que ndo faz parte de nosso sistema juridico e que com ele ndo ¢ compativel”. (FORGIONI, Paula A.
Os fundamentos do antitruste. 5. ed. rev. atual. e ampl. S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
141).
8 Na obra intitulada Poder Econdmico, de 1967, Modesto Carvalhosa fez uma leitura da primeira lei de
concorréncia brasileira, lei n. 4.138/1962. (CARVALHOSA, Modesto. Direito Econémico — Obras
Completas. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 411).
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abusivamente. Sem poder econdmico, unitario ou coletivo®, ndo ha abuso e ndo ha

infracdo a ordem econdmica.

(i) Infracdo concorrencial: poder econémico, poder de mercado e posicao

dominante

Ao lado de poder econdmico, 0s conceitos de poder de mercado e posicdo
dominante sdo determinantes para o completo entendimento da configuracdo de condutas
anticoncorrenciais.

As definicdes de poder econdmico, poder de mercado e posicdo dominante
encontram contribuicdes de renome na doutrina brasileira, porém, nem sempre
convergentes. Isso decorre da escolha do conceito realizada pelo legislador, do momento
de sua utilizacdo pelo autor, da profundidade dada ao tema pela autoridade ou pelo
estudioso, alem de outros fatores que interferem na definigdo dos institutos.

Entendem-se como sindnimos poder econdmico e poder de mercado®®. Essa
também parece ser a opcao realizada pela autoridade de concorréncia brasileira, tanto em
pareceres e votos, quanto em guias e resolucdes®®.

Modesto Carvalhosa define o poder econdmico como a capacidade de opgéo

econdmica independente, “naquilo em que essa capacidade deciséria ndo se restringe as

8 A autoridade de concorréncia brasileira entende que o poder econdmico pode ser contabilizado
coletivamente quando diversos agentes sdo responsaveis por uma conduta.
8 Sérgio Varella Bruna define como sindnimos poder econdmico e poder de mercado no trecho: “pode-se
dizer que posi¢do dominante é aquela que confira a seu detentor quantidade substancial de poder econdémico
ou de mercado (...)”. (BRUNA, Sérgio Varella. O poder econdémico e a conceituacdo do abuso em seu
exercicio. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 115). Vicente Bagnoli dispde que “o poder
econdmico se traduziria em poder de mercado, ou seja, a empresa detentora de poder econémico teria
condicdo de impor seus anseios ao mercado, ja que detentora de poder de mercado” (BAGNOLI, Vicente.
Direito Econdmico. 6. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2013, p. 197).
8 Nesse sentido, o uso de “poder de mercado” no Guia para Andlise de Atos de Concentracdo Horizontal,
langado em 27 de julho de 2016. De fato, “poder econdmico” ndo ¢ utilizado uma unica vez no documento.
Em documento mais antigo, mas de importancia significativa, também se encontra a op¢do por “poder de
mercado”. Trata-se da Resolucdo n. 20 de 9 de junho de 1999, em que se apresentam 0s parametros, com
base em experiéncias nacional e internacional, para analise das condutas anticompetitivas. Em nenhum
momento fala-se em “poder econdmico”, mas apenas “poder de mercado”. Em pareceres da autoridade, cita-
se como exemplo a Nota Técnica n. 26/2016 no Processo Administrativo n. 08700.002600/2016-30, na
analise do enquadramento de discriminacdo de precos e condigdes de contratagdo como ilicito concorrencial,
fez-se necessaria a analise da utilizacdo pela representada do seu “poder de mercado para fixar precos
diferentes para o mesmo produto ou servigo, discriminando-os entre clientes, de forma a prejudicar a livre
concorréncia”. Em condutas de cartel, analisa-se 0 mercado afetado pela conduta, bem como a
“probabilidade de poder de mercado por parte dos Representados”, assim esta na Nota Técnica n. 98/2015
do Processo Administrativo n. 08700.009125/2014-23.
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leis concorrenciais do mercado. Titular do poder econémico, portanto, é a empresa que
pode tomar decisdes econdmicas apesar ou além das leis concorrenciais do mercado™®’.

Roberto Pfeiffer apresenta a definicdo de poder de mercado que se assimila a poder
econdmico: “consiste na posi¢do de preponderancia da empresa no mercado em que se
insere, influindo na conduta das demais concorrentes ou, ainda, subtraindo-se a influéncia
dessas Gltimas, por meio de uma conduta indiferente e delas independente em alto grau®,
Assim, poder econémico é uma condicdo que da ao agente a capacidade de influenciar os
comportamentos alheios e tomar decisdes de forma independente.

Vicente Bagnoli apresenta uma abordagem importante do poder econdmico ao

defini-lo como:

[...] condigdo econdmica da empresa (compreendida em conjunto ao grupo
econdmico ao qual faz parte) e a possibilidade de essa empresa intervir no
mercado, mesmo que detentora de pequena participagdo (market share), de
maneira a impor aos outros players condicdo tal que ndo consigam resistir a
disputa®.

Na definicdo acima, fica evidente que nédo é a participacdo de mercado que define o
poder econémico/poder de mercado de uma empresa em um mercado. S80 muitos os

fatores relevantes que determinam a mensuragdo do poder econémico.

O poder econdmico depende ndo sd da participacdo no mercado, mas também de
uma série de outros fatores que devem ser levados em conta, como, por exemplo,
a existéncia de barreiras a entrada ou mesmo a natureza do produto. A
participacdo de mercado detida por um dado agente econdmico, assim, nos da
somente uma vaga ideia da extensdo real do poder que por ele é realmente
detido®.

Outro conceito importante para a definicdo de condutas contrarias a concorréncia €

a de posicéo dominante. De acordo com Paula Forgioni,

87 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econdmico — Obras Completas. S&o Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 412. No mesmo sentido, Sérgio Varella Bruna, “poder econdmico ¢ a capacidade de determinar
comportamentos econdmicos alheios, em condic8es diversas daquilo que decorreria do sistema de mercado,
se nele vigorasse um sistema concorrencial puro”. (BRUNA, Sérgio Varella. O poder econdmico e a
conceituacdo do abuso em seu exercicio. S8o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001,p. 104 e 105).
8 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorréncia e bem-estar do consumidor. Séo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 222.
8 BAGNOLLI, Vicente. Direito Econdmico. 6. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2013, p. 197.
% BRUNA, Sérgio Varella. O poder econdmico e a conceituacdo do abuso em seu exercicio. S&o Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2001,p. 118. Originalmente, Areeda e Kaplow.
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A posi¢cdo dominante implica sujeicdo (seja dos concorrentes, seja de agentes
econdmicos atuantes em outros mercados, seja dos consumidores) aquele que o
detém. Ao revés, implica independéncia, liberdade de agir sem considerar a
existéncia ou o comportamento de outros sujeitos®?.
Ainda que bastante idéntica a definicdo de Modesto Carvalhosa e Sérgio Varella
Bruna de poder econémico, a definicdo de posicdo dominante de Paula Forgioni é baseada
numa graduacdo de poder econdmico. Nesse sentido, o trecho que antecede a definicéo de

posi¢cdo dominante trazida acima:

Parte-se do pressuposto de que mesmo a empresa que ndo atue sozinha no
mercado pode deter poder econdmico tal (ou seja, razoavel) que Ihe permita agir
de forma independente e com indiferenca a inexisténcia ou comportamento dos
outros agentes®. (grifos do autor)

Assim, a posicdo dominante é uma graduacdo do poder econémico, de tal forma
que para a configuracdo de uma infracdo concorrencial é imprescindivel a existéncia de
poder econdmico, porém ndo de posicdo dominante, e para ter posicdo dominante é
imprescindivel a existéncia de poder econémico. Nesse exato sentido, o disposto por

Modesto Carvalhosa:

A posicdo dominante supde um pré-estado de poderio econdmico. E
consequéncia déste. Mais do que isso, no entanto, é fruto direto e imediato da
imperfeicdo estrutural do mercado e do aproveitamento da insuficiente
apropriacdo désse mesmo mercado por parte dos concorrentes. (...) A emprésa
revestida de poder econdmico, ao encontrar-se em posicdo dominante no
mercado tem, mais do que em qualquer outra circunstancia, uma
capacidade decisoria que transcende as leis concorrenciais®. (grifos nossos,
mantida grafia original)

Assim, a posicdo dominante é a detencdo de um poder econémico razoavel que
garante a possibilidade de agir de forma independente e indiferente a outros agentes do

mercado e a sujeico destes ao detentor de posicdo dominante®,

91 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 5. ed. rev. atual. e ampl. Sdo Paulo: Editora Revista

dos Tribunais, 2012, p. 261.

%2 |bidem, p. 257.

% CARVALHOSA, Modesto. Direito Econdmico — Obras Completas. S&o Paulo: Revista dos Tribunais,

2013, p. 419.

% Nesse sentido, Luis Fernando Schuartz, para quem “poder de mercado ¢, nessa descri¢do, o conceito mais

geral a partir do qual os demais podem ser construidos como espécies, em funcdo seja do grau de poder

detido por um ou mais agentes econdmicos num dado mercado, seja, ainda, da maior ou menor liberalidade

no tocante a dimensdo (ou dimensdes) em que admite expressar-se o poder de mercado” (SCHUARTZ, Luis

Fernando. llicito antitruste e acordos entre concorrentes. Revista de Direito mercantil, industrial, econdmico
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Independente da identificacdo de poder econdmico/poder de mercado com posicao
dominante®, a configuracdo de uma infragdo concorrencial imprescinde de poder de
mercado, que concede ao agente a possibilidade de definir e alterar as condi¢es de
mercado de forma independente.

Quanto a mensuracdo deste poder de mercado, é de se destacar a existéncia de

9% porém, considerando algumas variaveis

alguns instrumentos, como o “indice de Lerner
da formula nem sempre acessiveis na analise de um caso concreto, ha a busca por critérios
mais simples. Nesse sentido, estd a analise da participacdo do agente no mercado afetado
pela conduta (mercado relevante), que a Lei de Defesa da Concorréncia “presume” no
patamar de 20% para detencdo de poder de mercado®’.

A identificacdo do mercado relevante em que se tem participacdo ou ocorre 0 abuso
permeia, assim, a analise de poder econdémico. De tal maneira que o primeiro passo na
analise de uma conduta anticoncorrencial é o mercado relevante, seguido pela identificagcdo
de participacdo de mercado do agente investigado, para entdo se chegar a analise do que a
lei presume existéncia de poder de mercado, que devera ser confirmada na investigacdo

com outros critérios de mercado.

e financeiro, Sdo Paulo: Malheiros Editores, ano XL, vol. 124, p. 51 e 52, outubro-dezembro 2001).
Importante destacar ainda o conceito apresentado no site do Cade: “posicdo dominante é condigdo necessaria,
mas ndo suficiente para a existéncia de poder econémico” e “Se, mesmo tendo posi¢do dominante em um
mercado relevante, a decisdo de elevacdo unilateral de precos por parte de uma empresa puder ser contestada
pela reacdo de concorrentes efetivos ou potenciais, entdo essa empresa ndo possui poder de mercado”. (Vide:
http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-gerais-sobre-defesa-da-concorrencia).
Entretanto, ainda que seja o contrario do aqui apresentado — poder econdmico como pressuposto para
existéncia de posicdo dominante — verifica-se que a diferenca também esta na graduacéo e condicao entre 0s
dois institutos.
% Luis Fernando Schuartz explica que “Exercicio de poder de mercado, em outras palavras, é o termo que
serve para generalizar e traduzir, teérica, analitica e operacionalmente, expressdes que aparecem
explicitamente nas legislagBes antitruste e que tém um significado ambiguo e difuso, tais como abuso de
poder econbmico ou, mesmo, abuso de posicdo dominante” (grifos nossos). (SCHUARTZ, Luis Fernando.
Ilicito antitruste e acordos entre concorrentes. Revista de Direito mercantil, industrial, econémico e
financeiro, S&o Paulo: Malheiros Editores, ano XL, vol. 124, p. 51, outubro-dezembro 2001).
% Traduzido pela formula: (P-Cm)/P, em que P é o preco, Cm é o custo marginal.
9 Artigo 36 da Lei de Defesa da Concorréncia: “§ 20 Presume-se posicido dominante sempre que uma
empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condi¢es de mercado
ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser
alterado pelo Cade para setores especificos da economia”. Importante destacar que o termo ‘“posigdo
dominante” veio com a primeira lei de concorréncia brasileira, que, por sua vez, foi influenciada pelo artigo
86 do Tratado de Roma. Em precedente europeu em que se aplica este dispositivo, posi¢cdo dominante é bem
explicada: The dominant position... relates to a position of economic strength enjoyed by an undertaking
which enables it to prevent effective competition being maintained on the relevant market by affording it the
power to behave to an appreciable extent independently of its competitors, its customers and ultimately of the
customers. (...) The existence of a dominant position may derive from several factors which taken
separately are not necessarily determinative but among these factors a highly important one is the
existence of very large market shares. (grifo nosso). Caso 85/76 (1979).
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Importante destacar que a definicdo de mercado relevante ndo é considerada
elemento necessario na investigagdo de uma conduta ou sua definicdo € considerada
elemento acessorio a investigacao, quando se pressupde a existéncia de poder de mercado
na conduta sob analise.

Na definicdo do mercado a ser considerado relevante para aplicagédo do direito da
concorréncia, devem ser verificados os produtos que concorrem entre si, que compdem um
mercado apartado dos demais e para os quais ha diferentes agentes que o comercializam.

A definicdo de mercado relevante encontra duas dimensdes: do produto, em que se
analisa a demanda e a oferta, e geogréfica.

Da andlise do mercado relevante pela 6tica da demanda, ha a defini¢cdo do mercado
de acordo com os bens que os consumidores consideram como substitutos. Na analise do
mercado relevante sob a ética da oferta, verifica-se a facilidade de empresas que estejam
fora do mercado passem a produzir o produto que define o mercado, também se verifica a
facilidade de entrada no mercado considerando-se as barreiras a entrada®.

A definicdo geografica se da por meio da analise dos custos de transporte e
distribuicdo e quanto isso influencia na compra do consumidor. Para se chegar a tais dados,
podem ser realizadas pesquisas de mercado, solicitacdo de esclarecimentos as partes, aos
concorrentes e mesmo a terceiros, entre uma série de outros métodos de investigag&o.

Definido o mercado relevante sob essas 6ticas — nem sempre todas sdo utilizadas —,
verifica-se a participacdo do agente investigado em tal mercado. As unidades de afericdo
da participacdo variam de acordo com o mercado, assim podem ser consideradas pecas,
quilos, quantidades vendidas, capacidade de producéo e outros.

Para analise do poder de mercado, além da participacdo de mercado, analisa-se a
existéncia de barreiras a entrada, custos irrecuperaveis, exigéncias legais e regulatorias,
economias de escala, grau de integracdo na cadeia produtiva, fidelidade dos consumidores

a marcas estabelecidas, historico de entradas, probabilidade, tempestividade e suficiéncia

% «A escolha entre a primeira e a segunda hipétese dependera de diversos fatores. Se for possivel de anteméo
identificar as empresas que possam redirecionar sua producdo, a analise tendera a incluir tais empresas
diretamente no mercado relevante. Diversamente ocorrera, caso tais empresas, desde logo, ndo possam ser
identificadas, ou quando se considere que, apesar de ainda inexistentes, seu surgimento seja provavel, por
razdes econdmicas. Neste Gltimo caso, a hipétese tenderd a ser tratada no campo barreiras a entrada”.
(BRUNA, Sérgio Varella. O poder econdmico e a conceitua¢do do abuso em seu exercicio. Sdo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 90 e 91).
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de entrada, entre diversos outros fatores que determinam a existéncia de poder de
mercado®.

Assim, ainda que a participacdo de mercado seja o elemento principal na analise de
poder de mercado, ndo é o Unico critério a ser verificado, existindo outros elementos que
determinam a existéncia ou ndo de poder de mercado.

A titulo de exemplificacdo, verifica-se a anélise de poder de mercado realizada pela

100

Comissio Europeia, validada pelo Tribunal de Primeira Instancia'?’, no caso Microsoft®! e

a analise realizada pela Superintendéncia-Geral no caso das autopecas.

(@) Analise de poder de mercado no caso Microsoft — conduta de recusa de

fornecimento de informacdes relativas a interoperabilidade

As analises realizadas pelas autoridades concorrenciais europeias, Comissao
Europeia e Tribunal de Primeira Instancia, no caso Microsoft, somadas as contestacdes da
empresa, Sdo bastante pertinentes para a apreciacdo do mercado relevante e poder de
mercado para a configuracdo da infracdo concorrencial.

A Comisséo Europeia identificou trés mercados relevantes afetados pela conduta:
(i) mercado relevante de sistemas operacionais para computadores pessoais (PC clientes)
que se referem a sistemas de software que controlam fungdes basicas de um computador
para utilizacdo individual ligado a uma rede informatizada (neste mercado, o software
Windows é comercializado); (ii) mercado relevante de sistemas operacionais para
servidores em rede que se referem a sistemas operacionais concebidos e comercializados
para fornecer, de modo integrado, os servigos de infraestrutura de base a um numero
limitado de computadores pessoais ligados por uma rede de pequeno ou médio porte,
concebidos para compartilhar arquivos e impressoras entre usudrios; (iii) mercado
relevante de leitores multimidia que se referem a software para leitura, em formato digital,
de contedos de som e imagem (mercado em que é comercializado o Windows Media

Player).

% O Guia de Andlise de Atos de Concentragdo Horizontal do Cade (Guia H) conta com uma eleicdo de
critérios para de verificacdo da existéncia de poder de mercado.
100 Atual Tribunal-Geral.
101 Ainda que o caso seja de outra jurisdicdo, a analise do poder de mercado é bastante pertinente e bem
exemplifica o anteriormente apresentado.
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A Comissdo Europeia identificou a existéncia de posi¢do dominante, esta entendida
como um grau elevado de poder de mercado, nos dois primeiros mercados. Para tanto,
utilizou a participacdo de mercado somada a outros critérios. Assim, na identificacdo da
posicdo dominante no mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais, a
Comissao se baseou nos seguintes elementos:

Q) participacdo de mercado da Microsoft era superior a 90%;

(i) o poder de mercado da Microsoft teria beneficiado a estabilidade e a

continuidade ininterruptas da empresa;

(iii)  existéncia de obstaculos significativos ao acesso a esse mercado, devido a
efeitos de rede indiretos;

(iv) tais efeitos de rede indiretos sdo devidos, por um lado, pelo fato de os
consumidores apreciarem as plataformas em que podem utilizar um grande
namero de aplicacOes e, por outro, pelo fato de que os criadores de software
elaborarem aplicacGes para 0s sistemas operacionais para computadores
pessoais que sdo 0s mais populares junto aos consumidores.

Desse modo, verifica-se que, ainda que a participacdo de mercado fosse elevada
(90%), na analise de posicdo dominante, elementos como barreiras a entrada (indicados
como “efeitos de rede indiretos”) criados pela propria Microsoft foram também
considerados. A Comisséo ainda identificou que o Windows n&o seria apenas um produto
dominante, mas o “padrio” neste mercado'®?,

A identificacdo de posicdo dominante da Microsoft no mercado de sistemas
operacionais para servidores em rede é ainda mais interessante, considerando que a
Microsoft contestou a defini¢cdo da Comissdo deste mercado relevante.

Segundo a Comisséo, haveria posicdo dominante da Microsoft neste mercado, eis
que:

Q) a participagdo de mercado da Microsoft é de, ao menos, 60%, considerando

0s principais concorrentes da empresa neste mercado;

(i) este mercado se caracteriza pela existéncia de varios obstaculos de acesso
devidos a efeitos de rede e a recusa da Microsoft de divulgar as informacGes

relativas a interoperabilidade;

102 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 32.
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(iii)  existéncia de ligacOes entre este e 0 mercado de sistemas operacionais para
computadores pessoais.

Mais uma vez, além da identificacdo de participacdo de mercado, barreiras a
entrada devidas, segundo a Comissdo, a propria Microsoft, foram consideradas para a
averiguacao de posicdo dominante.%®

A Microsoft, na contestacdo a definicdo deste mercado relevante pela Comisséo,
dispbs que este teria sido considerado muito restrito. O Tribunal de Primeira Instancia
rebateu o argumento da empresa validando os critérios da Comissdo. Nesse sentido, 0
Tribunal destacou a andlise realizada dos diversos requisitos, como a substituibilidade dos
produtos do lado da demanda, por um lado, e do lado da oferta, por outro®,

Quanto a substituibilidade do lado da demanda, o Tribunal ratificou a decisdo da
Comissdo quanto a inexisténcia de produtos que tivessem a capacidade de exercer
“pressBes concorrenciais de tal ordem que [pudessem] ser incluidos no mesmo mercado de
produtos em analise”!%. O Tribunal destacou os estudos de mercado realizados pela
Comissdo, além da inexisténcia de argumentos da Microsoft que demonstrassem o
contrario.

A Microsoft contestou ainda a metodologia aplicada para o calculo de participacao
no mercado de sistemas operacionais para servidores em rede. Segundo a Microsoft, tal
metodologia ndo daria nenhuma “informagcéo relevante sobre a posi¢do dominante”%. O
Tribunal de Primeira Instancia validou novamente o célculo realizado pela Comissdo, bem
como sua metodologia.

Importante destacar ainda que um dos critérios da Comissdo na analise da

existéncia de um abuso de posicdo dominante pela Microsoft foi o de eliminacdo da

108 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 558.

104 para tanto, a decisdo destaca expressamente os parametros de analise indicados na explicacdo apresentada
acima: ““[u]lm mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou servigos considerad[o]s
permutaveis ou substituiveis pelo consumidor devido as suas caracteristicas, pregos e utilizagdo pretendida”.
(...) a substituibilidade do lado da oferta pode igualmente ser tomada em consideracdo na definicdo dos
mercados nos casos em que 0s seus efeitos sdo equivalentes aos da substituicdo do lado da procura em termos
de eficacia e efeito imediato. Tal requer que os fornecedores possam transferir a sua producdo para os
produtos relevantes e comercializa-los a curto prazo sem incorrer em custos ou riscos suplementares
significativos em resposta a pequenas alteracdes duradouras nos precos relativos”. Decisdo do Tribunal de
Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 484.

105 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 486.

106 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 533.

44



concorréncial®. Para tanto, a Comissdo dividiu a apreciacdo em quatro partes, sendo que
uma delas, pertinente a analise da existéncia de poder de mercado ora realizada, foi a
evolucédo do mercado de sistemas operacionais para servidores em rede.

A Comissdo analisou a alteracdo nas participacdes de mercado da Microsoft e dos
seus concorrentes no mercado relevante de sistema operacional para servidores em rede e
verificou que a participacdo da Microsoft teve um crescimento rapido e significativo e que
continuava a progredir; em comparagdo, seus concorrentes, tiveram uma presenga pequena,
sem qualquer crescimento. A Comissao atribuiu a isso a auséncia de interoperabilidade
entre os sistemas, o0 que representaria um abuso da posi¢do dominante da Microsoft.

Nesse sentido, a Comissdo observou que, ap6s o lancamento pela Microsoft dos
sistemas operacionais em rede, seguido dos langcamentos da geracdo Windows 2000 como
sistemas operacionais de computadores pessoais, em que a interoperabilidade ficou
evidente, com limitacbes dos sistemas de computadores pessoais, a participacdo de
mercado da Microsoft sofreu um aumento continuo e elevado, resultado direto da néo
abertura das informacdes aos concorrentes, 0 que, na visdo da Comissdo, seria um abuso da
posicdo dominante.

O Tribunal de Primeira Instancia passou por diversos critérios utilizados pela
Comissdo na analise de mercado que evidenciaram uma diminui¢do da concorréncia e
dispos que “a evolugdo do mercado revelava um risco de eliminagcdo da concorréncia no
mercado dos sistemas operacionais para servidores em rede”.1%

Essa frase sozinha pode representar que o crescimento por méritos da Microsoft
representaria um indicio de conduta anticoncorrencial, porém, essa conclusdo deve ser
analisada ao lado de todas as circunstancias de participacdo e aumento de participacdo de
mercado da Microsoft no mercado de servidores em rede analisadas pela Comissao.

Assim, verifica-se a pertinéncia da definicdo do mercado relevante para a analise da
trajetoria do agente, como um dos quesitos utilizados na identificacdo de abuso de poder
de mercado.

107 Cada um dos critérios sera analisado em ponto especifico deste trabalho.
108 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 618.
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(b) Analise de poder de mercado no caso Microsoft — conduta de venda casada

A definicdo do mercado também foi contestada pela Microsoft na andlise da
conduta de venda casada, segunda infracdo investigada pelas autoridades concorrenciais
europeias no caso da Microsoft, em anélise.

Para a configuracdo desta prética, é pressuposto a existéncia de dois mercados
distintos, que a Comissao identificou como o mercado de sistema operacionais para
computadores pessoais (sistema operacional Windows é um deles) e o mercado de leitores
multimidia (Windows Media Player, como exemplo de produto deste mercado).

A Microsoft sustentou que a “funcionalidade multimidia” ndo seria um produto
distinto do sistema operacional Windows para computadores pessoais. Ou seja, 0 Windows
Media Player seria uma “funcionalidade” do sistema, estando, assim, no mesmo mercado
relevante.

O Tribunal destacou uma série de elementos relativos a natureza, caracteristicas
técnicas do Windows Media Player, além de fatos observados no mercado, na histéria e
desenvolvimento dos referidos produtos, e da pratica de comercializacdo da Microsoft
deste produto, que indicariam a existéncia de uma procura dos consumidores apenas para o
leitor multimidia.

Nesse caso, 0 poder de mercado da Microsoft estava no outro mercado, o de
sistemas operacionais de computadores pessoais, por meio do qual se tentava alavancar a
venda do Windows Media Player. A constatacdo de que por determinado periodo o
Windows Media Player ndo poderia ser desinstalado de um computador pessoal
significaria, ainda, mais uma atuacao abusiva por parte da Microsoft.

Nesse sentido, mais uma vez, a analise do mercado relevante foi fundamental para a

identificacdo dos requisitos da infracéo.

(c) Analise de poder de mercado no caso das autopecas

A identificagcdo de poder de mercado no caso das autopecas foi determinante para a

opinido da autoridade sobre a existéncia de efeitos anticompetitivos da pratical®®.

109 E jmportante destacar que ndo ha, ainda, uma decis&o final da autoridade concorrencial brasileira neste

caso. A analise foi realizada com base na opinido da Superintendéncia-Geral do Cade, na Nota Técnica n.

15/2016, que concluiu pela existéncia de uma conduta anticoncorrencial pelas montadoras e envio do caso
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A definicdo de mercado relevante foi questionada tanto pelas montadoras,
representadas no processo administrativo em analise, quanto pela Anfape — Associacao
Nacional dos Fabricantes de Autopecas, representante, ao longo da instrucdo da
averiguacéo preliminar e do processo administrativo.

A definicdo aceita foi a de que a industria analisada se divide em dois mercados: (i)
mercado primério (foremarket), de fabricacdo e venda de veiculos novos, no qual as
montadoras concorrem entre si, e (ii) mercado secundéario (aftermarket), de fabricacdo e
venda de autopecas de reposicéo, no qual atuam as montadoras, fabricantes independentes
de autopecas e fabricantes autorizados e terceirizados pelas montadoras, que muitas vezes
atuam também como fabricantes independentes de autopegas®®.

A montadora Ford sugeriu que os mercados foremarket e aftermarket deveriam ser
considerados um unico mercado relevante. Segundo a montadora, o consumidor levaria em
consideracdo as pecas do aftermarket na escolha do veiculo, de tal forma que essa
“interdependéncia” entre os mercados, advinda da escolha do consumidor, resultaria na
conclusdo por um Unico mercado relevante.

O Conselheiro-relator, em voto que entendeu pela instauracdo do processo
administrativo, ndo concordou com a existéncia de um unico mercado relevante, mas
destacou que a interdependéncia indicada possuiria relevancia na “analise de mérito sobre
efeitos concorrenciais da relagdo entre o segmento primario e o secundario”!!!. Isso
porque, segundo o Conselheiro-relator, é necessario analisar como a concorréncia no
mercado primario afetaria as condi¢6es de concorréncia no mercado secundario.

O Conselheiro-relator destacou que o mercado em analise trata de pegas “must-
match”, ou seja, as autopegas de reposicdo devem ser a reproducdo exata do desenho da
peca original, de tal forma que um farol de um Ford Fusion ndo substitui o farol de um Fiat
Uno. Ademais, se 0 que se busca é um farol, o consumidor ndo poderia adquirir um para-

choque.

Vé-se, portanto, que a substituibilidade pelo lado da demanda entre diferentes
pecas de reposicdo e entre diferentes montadoras e marcas ndo existe. O

para a instrucdo do Tribunal do Cade, de junho de 2016; e do Tribunal do Cade, em voto do Conselheiro-
relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, para a instauragdo do processo administrativo para a investigacao
da conduta, em dezembro de 2010.
110 \oto do Conselheiro-relator, nota de rodapé n. 60.
111 Voto do Conselheiro-relator, p. 25.
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mercado relevante de lanternas esquerdas de Ford Fusion serd um, enquanto o
mercado relevante de cap6s de Fiat Uno serd outro.!!2 (grifo do autor)

A montadora Volkswagen, por sua vez, alegou que ndo se poderia falar em um
mercado relevante para cada autopeca, tendo em vista a existéncia de uma “notavel
substituibilidade pelo lado da oferta”'®. O Conselheiro-relator refutou o argumento, tendo
em vista que as montadoras buscam a eliminacdo de pecas que substituiriam as pecas de
reposicdo original'* e que “a existéncia de desenho industrial por parte das montadoras ja
seria um obstadculo que impediria outra empresa de reproduzir as autopecas aqui
mencionadas”!?®, de tal forma que ndo haveria a alegada substituibilidade.

Assim, o Conselheiro-relator entendeu que cada tipo de peca de reposicdo de cada
veiculo em particular, constitui, em regra, um mercado relevante distinto, no mercado de
fabricacédo de pecas de reposicao. Esta opinido foi ratificada pela Superintendéncia-Geral.

Considerando cada peca como um mercado relevante e que cada peca corresponde
a protecdo de um direito de propriedade intelectual que Ihe garante exclusividade e
exclusdo de terceiros quanto a sua exploracdo econémica, observou-se a existéncia de um
poder de mercado das montadoras no aftermarket!!®, Mais especificamente, o que se
identificou foi um monopdlio das montadoras em cada um dos mercados objetos de
propriedade intelectual, de maneira que “os proprietarios de automoveis, uma vez
adquirido o veiculo, terdo apenas uma opcao de fornecedor de pecas, sendo obrigados a se
submeter as opgdes, aos precos e as condigdes impostas pelas montadoras™?’.

Assim, ao lado da identificacdo de uma detencdo completa de cada mercado
relevante, foram identificadas condi¢des de barreiras a entrada, especificamente os direitos
de propriedade intelectual, autonomia quanto a definicdo de precos e condicbes, que
determinaram a identificacdo pela autoridade de um poder de mercado.

112 \/oto do Conselheiro-relator, p. 28.
113 O argumento da Volkswagen é que os produtores podem facilmente fabricar um ou outro produto: “no
pode haver nenhuma divida quanto a obrigatoriedade de inclusdo desses mesmos produtos entre os ofertantes
de cada um dos mercados”, autos do processo administrativo, p. 3412.
114 Voto do Conselheiro-relator, p. 28. Destaca-se que o argumento da montadora tratou da facilidade de
alteracdo de fabricagdo entre uma e outra peca, o que parece ndo ter sido apreciado nas decisées.
115 Nota Técnica n. 15/2016, p. 128.
116 “Toda vez que o proprietario de um veiculo da marca Fiat, Ford ou Volkswagen tiver que trocar uma
autopeca desse veiculo, ele precisard, necessariamente, adquirir essa pega, respectivamente, da Fiat, da Ford
ou da Volkswagen. Em outras palavras, essas montadoras terdo o monopdlio do fornecimento das autopecas
de reposicdo de seus veiculos. Tal monopdlio, vale lembrar, podera viger por até 25 anos, nos termos da Lei
de Propriedade Industrial, tempo esse maior que a vida média do proprio veiculo”. Voto do Conselheiro-
relator, p. 30 e 31.
117 V/oto do Conselheiro-relator, p. 32.
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Tentou-se relativizar a existéncia desse poder de mercado com a alegacdo da
possibilidade de fabricacédo de pecas tunning (pecas que sdo diferenciadas da peca original
e visam uma diferenciacdo do veiculo). Ocorre que, segundo parecer juntado aos autos pela
Anfape, as pecas originais e as pec¢as tunning ndo poderiam ser consideradas substitutas
pois os dois tipos de pecas atendem a interesses e expectativas diversos dos
consumidores!?®,

Assim, estaria identificado o poder de mercado decorrente da detencdo de um

direito de propriedade intelectual.

(i) Infracé@o concorrencial: inten¢éo na producéo de efeitos

Verificado o poder de mercado, 0 outro pressuposto para a configuracdo de uma
conduta anticoncorrencial é a identificacdo da intencdo do agente em gerar efeitos
negativos, ainda que potenciais, ao mercado.

A eleicdo da intencdo como pressuposto, entretanto, é controversa, tendo em vista
que o caput do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorréncia da margem para a interpretacao
da existéncia de responsabilidade objetiva, ao dispor que constituem infracdo da ordem
econdmica, “independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que
tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que ndo sejam
alcancados” (grifos nossos).

No entanto, o dispositivo constitucional que fundamenta a Lei de Defesa da
Concorréncia, artigo 173, § 4°, exige a intencdo do agente, ao utilizar da expresséo que vise
a na sua redagao™*®.

Prevalece a disposicdo da Constituicdo Federal que exige a intencdo do agente e
afasta-se, assim, a responsabilidade objetiva na andlise de uma conduta
anticoncorrencial*?°,

Desse modo, a autoridade de defesa da concorréncia deve identificar e demonstrar a

intencdo de um agente em produzir um ato danoso a concorréncia, dano este concreto ou

118 Autos do Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-5, p. 2863.
119 Artigo 173, §4°, da Constituicio Federal de 1988 “A lei reprimira o abuso do poder econémico que Vvise a
dominag¢do dos mercados, a eliminacdo da concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros”. (grifo nosso).
120 Nesse sentido, voto vogal de Conselheiro do Cade no Processo Administrativo n. 08012.005101/2004-81:
“ a preocupacao do legislador, ao se valer da expressdo ‘independentemente de culpa’ era evitar que a
infracdo antitruste ficasse dependente da comprovacéao de dolo, e ndo adotar a responsabilidade objetiva”
(grifo nosso).
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potencial, além de comprovar o proprio dano concreto ou potencial para a caracterizacao e
punic¢do de uma infracdo a concorréncia.
A seguir, pontuam-se 0s quatro possiveis objetivos de uma conduta para ser

considerada infracdo a ordem econdmica elencados na lei brasileira:

Art. 36. Constituem infracdo da ordem econdmica, independentemente de culpa,
0s atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcancados:

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

I - dominar mercado relevante de bens ou servicos;

I11 - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posicdo dominante.

Dentre os objetivos elencados pela Lei de Defesa da Concorréncia, um deles
merece uma anélise mais detalhada.

O objetivo do agente de “dominar mercado relevante de bens ou servigos” (inciso
I1) ndo sera considerado anticoncorrencial se decorrer de seu préprio mérito. Nesse sentido,
0 proprio artigo 36: “8 1° A conquista de mercado resultante de processo natural fundado
na maior eficiéncia de agente econdmico em relagdo a seus competidores ndo caracteriza o
ilicito previsto no inciso Il do caput deste artigo”.

Ndo ha, portanto, uma conduta ilicita na dominacdo de mercado relevante
decorrente de pratica ndo abusiva. Buscar ou deter poder de mercado é objetivo de
qualquer agente no mercado, a fim de aumentar sua participacéo e ter mais rentabilidade,
assim, ndo sao acOes abusivas. A dominacdo de mercado apenas sera considerada ilicita se
realizada com abuso de poder de mercado, pressuposto para a identificacdo de uma
conduta anticompetitiva.

Nesse sentido, destaca-se que eventual detencdo de poder de mercado obtido por
um direito de propriedade intelectual ndo é ilicito’?!, ou seja, devem ser analisados os
efeitos e justificativas da pratica para se verificar a ilicitude no uso de um poder de

mercado. Trata-se da solucdo encontrada para o limite do que € ilicito em relacdo a um

121 Nesse sentido, a SDE, quando entendeu pelo arquivamento do caso da Anfape dispds que ndo haveria
abuso de poder econdmico no caso de “atribuir temporariamente a exclusividade sobre a exploragdo
econbmica de uma determinada invencdo/modelo de utilidade/desenho industrial, mesmo que o preco a se
pagar no curto prazo seja mais elevado do que aquele que seria na auséncia dessa protecao”. (Nota Técnica n.
15/2016, p. 10).
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detentor de poder de monopdlio, haja vista que nem toda pratica efetivada por um detentor
de poder de mercado ou poder de monopdlio é ilicita.'??

(iii) Opcao legislativa na analise das infracdes contra a ordem econémica:

contexto e razoabilidade

Com base nas experiéncias nacional e internacional, a autoridade concorrencial
brasileira vislumbrou a necessidade de considerar “o contexto especifico em que cada
pratica ocorre e sua razoabilidade econdmica” para algumas condutas. Assim foi disposto
em resolucdo promulgada pelo Cade'?®: “é preciso considerar ndo apenas 0s custos
decorrentes do impacto, mas também o conjunto de eventuais beneficios dela decorrentes
de forma a apurar seus efeitos liquidos sobre 0 mercado e o consumidor™.

Esse método de anélise da razoabilidade de uma conduta, em que se consideram 0s
aspectos negativos e positivos de uma pratica em relacdo ao mercado e ao consumidor, é
chamado de “regra da razio”.

A origem deste tipo de analise de uma pratica atentatoria a concorréncia esta na
aplicacdo da Secdo 1 do Sherman Act, dos Estados Unidos, que dispde como ilicito: “Todo
e qualquer contrato, combinacdo na forma de truste ou qualquer outra forma, ou
conspiracdo em restricdo ao trafico ou comércio entre os diversos Estados, ou com nagdes

estrangeiras, é declarado ilegal”'?*,

122 Luis Fernando Schuartz, que destaca que “de um ponto de vista tedrico e de politica de defesa da
concorréncia, trata-se de uma proposta de solugdo consistente para o problema do desenho de uma fronteira
entre licito e ilicito com relacdo as condutas unilaterais de agentes econdmicos que detém poder (ou quase-
poder) de monopolio”. SCHUARTZ, Luis Fernando. Inovagdes e defesa da concorréncia: em busca de uma
politica que minimize os custos de decisdes equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUA, Pedro
(Org.). Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferéncia de tecnologia e do
Software. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 46. Em seguida o autor cita o caso norte-americano Trinko,
que traz com precisdo o apresentado neste ponto: “The mere possession of monopoly power, and the
concomitant charging of monopoly prices, is not unlawful; it is an important element of the free-market
system. The opportunity to charge monopoly prices - at least for a short period - is what attracts ‘business
acumen’ in the first place; it induces risk taking that produces innovation and economic growth. To
safeguard the incentive to innovate, the possession of monopoly power will not be found unlawful unless it is
accompanied by an element of anticompetitive conduct”. (grifo no original). Disponivel em:
<https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-682.Z20.htmI>.
123 Trata-se da Resolucdo 20/99 que ja se encontra revogada. Entretanto, considerando que essa resolucdo
tinha como escopo dar concretude aos artigos 20 e 21 da lei n. 8.884/94, que permanecem na lei n.
12.529/2011, além da auséncia de outra resolucao sobre esse tema, ndo se deve ignorar tais consideracdes.
124 “Every contract, combination in 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”.
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Este dispositivo resultava na deciséo por ilicitude de atos que, embora restringissem
a concorréncia, eram benéficos a economia e aos consumidores. Nessa analise, a mera
conduta é considerada anticoncorrencial, por conta da presuncdo de efeitos liquidos
negativos, numa consideracao per se (por si s6) de ilicitude.*?®

Devido a constante aplicacdo inadequada do dispositivo, a Suprema Corte daquele
pais passou a considerar ilicitos os atos que implicassem em uma restricdo ndo razoavel a
concorréncia, com a enunciagio da chamada “regra da razio”?®. Trecho da decisdo

paradigmatica, no caso Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States, de 1911, é

bastante explicativo:

[...] o Sherman Act evidenciava a pretensdo ndo de restringir o direito de celebrar
e fazer cumprir contratos, tais que resultam de uma combina¢do como quais que
tém outra origem, que ndo constrangiam desarrazoadamente o comércio
interestadual ou internacional; e sim de proteger este comércio de restrigdes
desarrazoaveis, sejam conseguidas, por meio velhos, sejam conseguidas por
meio novos'?’,

Eleanor Fox, ao fazer a leitura do caso Leegin dos Estados Unidos, destacou a
preocupacdo de que as regras per se resultariam no aumento do custo do sistema antitruste
ao proibir condutas pro-competitivas e aumentariam, assim, os custos de litigancia ao
promover diversos processos na revisao das decisdes'?,

Assim, o entendimento é de que praticas comerciais empreendidas para fins
legitimos, em que h& uma restricdo razoavel da concorréncia, ndo devem ser consideradas
infracBes a concorréncia, pois resultam em outros beneficios que superam a restricdo
concorrencial gerada, ainda que tais praticas tenham sido realizadas por um detentor de

poder de mercado elevado.

125 «The per se rule says that once we know a certain amount about a practice we can pass judgment on its
legality without further inquiry. The difference between a per se and a ‘rule of reason’ standard lies in how
much we need to know before we can make that decision”. (HOVENKAMP, Herbert J. Federal Antitrust
Policy. The Law of Competition and its practice. West Group, p. 251, 1999).
126 \/erifica-se um debate anterior na Suprema Corte quanto a consideracio de “todo e qualquer contrato”
como desarrazodvel. No caso United States vs. Trans-MissouriFreightAssociation, de 1897, ha uma
discussdo sobre a consideracdo apenas de contratos que desarrazoadamente constrangem o comércio, porém
foi entendido que o empregado de “todo e qualquer contrato” nio visa uma limita¢do na aplicagdo da lei. No
caso United States vs. Joint Traffic Association, de 1898, o Juiz Peckham, o mesmo juiz cuja deciséo
prevaleceu no caso anterior, reconheceu que uma interpretacao ilimitada da lei levaria o Sherman Act a
proibicdo da maioria dos contratos.
127 SHIEBER, Benjamin M. Abusos do poder econdmico. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1966, p. 75.
128 Eleanor Fox, na analise do caso Leegin que trata da analise da recusa de venda e imposigdo de preco de
revenda de cinto da marca Leegin e a analise da atuacdo da empresa sob a regra per se e sob a regra da razao.
(FOX, Eleanor. The Efficiency Paradox. How the Chicago School overshot the mark: the effect of
conservative economic analysis on U.S. antitrust. Oxford: R. Pitofsky, 2008, p. 77. Disponivel em
<https://ssrn.com/abstract=1431558>. Acesso em 14 de marco de 2016).
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Calixto Salomé&o explica que a evolucdo na analise das condutas acrescentou, além
da razoabilidade, a justificacdo da préatica. Assim, eventual restricdo a concorréncia deve

ser injustificada'?®

para ser considerada anticoncorrencial. Evidente que a margem para
discussao do que € razoavel ou justificavel é enorme.

Na Europa, a aplicagdo da regra da razéo encontra previséo legal, especificamente
no artigo 101, item 3, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia (antigo artigo
81 do Tratado da Comunidade Europeia), que cria uma espécie de isencdo a condutas que
“contribuam para melhorar a produ¢do ou a distribui¢do dos produtos ou para promover o
progresso técnico ou econdmico, contanto que aos utilizadores [leia-se, consumidores] se
reserve uma parte equitativa do lucro daf resultante (...)"**°. Ou seja, se verificado que a
eventual restricdo a concorréncia gera o desenvolvimento econdmico e/ou tecnoldgico com
beneficios ao consumidor, ndo haveria infracdo, pois os resultados liquidos serdo positivos.

Na legislacdo europeia, 0 artigo acima transcrito € especificamente previsto para
condutas. No Brasil, pode-se identificar uma redagdo similar no artigo 88, paragrafos 5° e
6° da Lei de Defesa da Concorréncia, porém, este artigo refere-se apenas a analise de atos
de concentragao®®.

O parégrafo 5° disciplina as hipéteses de concentracdo ndo permitidas pela lei, pois
resultam em eliminag&o da concorréncia em parte substancial de mercado relevante, com a
potencialidade de criar ou reforcar uma posi¢cdo dominante ou resultar na dominacdo de
mercado relevante de bens ou servicos, caso nao observadas as hipdteses do paragrafo 6°.
Este apresenta uma analise da razoabilidade da concentracdo, com as justificativas para

uma restricdo a concorréncia ser aceita:

128 AREEDA, Phillip. The Rule of Reason in Antitrust Analysis: General Issues. Disponivel em
<http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/antitrust.pdf/$file/antitrust.pdf>. Acesso em 7 de outubro de 2016.
Para este autor, a regra da razdo hoje é composta por trés etapas: (1) analisa-se qual o prejuizo causado aos
consumidores; (2) verifica-se o objetivo da pratica e se esse objetivo possui virtudes que o redimem e (3)
verifica-se a inexisténcia de uma alternativa, menos lesiva a concorréncia.
130 <3 As disposi¢des no n. 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicaveis:
- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas,
- a qualquer decisdo, ou categoria de decisdes, de associacbes de empresas, e
- a qualquer prética concertada, ou categoria de praticas concertadas, contribuam para melhorar a producédo
ou a distribuicdo dos produtos ou para promover 0 progresso técnico ou econdmico, contanto que aos
utilizadores [leia-se, consumidores] se reserve uma parte equitativa do lucro dai resultante, e que: a) Néo
imponham as empresas em causa quaisquer restricdes que ndo sejam indispensaveis a consecucdo desses
objetivos; b) Nem deem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorréncia relativamente a uma
parte substancial dos produtos em causa”.
181 Titulo VII da Lei 12.529/11, Do controle de concentragdes.
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§ 62 Os atos a que se refere o § 52 deste artigo poderdo ser autorizados, desde que
sejam observados os limites estritamente necessérios para atingir os seguintes
objetivos:

I - cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade ou a competitividade;

b) melhorar a qualidade de bens ou servicos; ou

c) propiciar a eficiéncia e o desenvolvimento tecnol6gico ou econdmico; e

Il - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos beneficios
decorrentes.

Destaca-se que se chegou a considerar a previsdo para uma analise das condutas
pelo método da regra da razdo. Nesse sentido, o projeto de lei de 2004 que resultou na

atual Lei de Defesa da Concorréncia contava com o seguinte dispositivo:

§ 5° Ndo constituem infracdo a ordem econdmica, para efeito do disposto neste
artigo, as condutas que promovam a eficiéncia econémica e o bem-estar dos
consumidores, e cujos beneficios, cumulativamente: | - ndo possam ser obtidos
de outro modo que implique menores restricdes ou prejuizos a livre
concorréncia; Il - compensem as restricdes causadas a livre concorréncia,
devendo ser compartilhados entre os seus participantes e os consumidores ou
usuarios finais.

Porém, este parégrafo foi retirado na aprovacao da lei em vigéncia. Ainda que ndo
haja previsdo da aplicacdo de uma analise razodvel da conduta na Lei de Defesa da
Concorréncia brasileira, a aplicacdo da regra da razdo encontra respaldo no artigo 173, § 4°
da Constituicdo Federal, eis que, ao exigir o abuso de poder econémico na configuracdo de
uma infracdo a concorréncia, haveria alusio a razoabilidade da conduta®?, de tal forma que
esse método &, e deve ser, aplicado.

As razdes que serdo ponderadas numa analise da razoabilidade da conduta variam a
depender dos objetivos eleitos pela politica de defesa da concorréncia, que, como visto,
variam dependendo do pais ou do seu momento historico. Ainda assim, independentemente
de quais razdes sejam consideradas, sempre deve haver a analise dos efeitos prejudiciais e
benéficos da conduta aos consumidores e ao mercado para a configuracdo de uma conduta
anticoncorrencial.

Portanto, a configuracdo de uma infracdo a concorréncia passa pela verificacdo de

poder de mercado, pela identificacdo dos objetivos legalmente previstos, ainda que

132 GONCALVES, Priscila Brolio. Fixagao e sugestdo de precos de revenda em contratos de distribuigao.
Sao Paulo: Singular, 2002, p. 139. A autora explica que “de fato, ao subordinar a caracteriza¢do do ilicito a
figura do abuso, a referida norma constitucional veda que a legislacdo ordinaria (a Lei 8.884/94 ou outra que
venha a substitui-la) institua infracdes per se, aproximando-se, nesse sentido, de ambas as formulacGes da
regra da razdo nos Estados Unidos (...)”.
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potenciais, do agente em relacdo ao mercado e aos consumidores, desde que a eventual
restricdo & concorréncia nao conte com razdes e justificativas, cujo efeito liquido sobre o
bem-estar do consumidor seja positivo.

Nos dois casos que tém sido analisados ao longo deste trabalho, verifica-se que a
ponderagdo de efeitos em relagdo ao bem-estar do consumidor e a inovacéo e a analise da
razoabilidade da conduta foram pontos abrangidos pelas decisdes e pareceres. No caso das
autopecas, na ultima andlise realizada pela autoridade concorrencial, verifica-se que a
ultima das cinco etapas para consideracdo da existéncia de uma infracdo a concorréncia foi,
exatamente, a ponderacdo dos efeitos da conduta e suas justificativas.

No caso Microsoft, dentre as “circunstancias excepcionais” para a identificacao de
um abuso por meio do direito de propriedade intelectual, faz-se uma ponderacéo de efeitos
guanto ao bem-estar dos consumidores, inovacao e, especificamente, desenvolvimento
tecnoldgico, além da verificacdo da razoabilidade da conduta, também trazida no caso
como “justificativa objetiva”. Tais pressupostos serdo analisados no capitulo especifico da

configuracdo de infracdo por meio do direito de propriedade intelectual.

1.3 Propriedade intelectual e concorréncia

Dado que se considera que o direito de propriedade intelectual garante um
monopolio e o direito da concorréncia o refuta, é recorrente a alegacdo de que ha uma
contradicdo entre tais regimes juridicos. No entanto, como sera analisado a seguir, o direito
de propriedade intelectual ndo resulta, necessariamente, em monopdlio. A garantia da
exploracdo exclusiva do objeto tutelado por um direito de propriedade intelectual nem
sempre confere um poder de mercado, visto que pode haver outros produtos substitutos ao
objeto protegido.

Ademais, ainda quando existente um poder de mercado decorrente de um direito de
propriedade intelectual, deve-se verificar o abuso deste poder para a identificacdo da
infracdo a ordem econémica.

A exclusividade na exploracdo de um bem imaterial restringe a liberdade de
atuacdo de terceiros. No entanto, como serd abordado a seguir, ndo h& uma restricdo aos
principios da livre iniciativa e da livre concorréncia. Ndo ha também imunidade da

aplicacdo dos principios da livre iniciativa e da livre concorréncia ao direito de propriedade
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intelectual. Como o cenério de atuacdo do direito de propriedade intelectual é o mercado,
sua exploragdo observa limites de repressdo ao abuso de poder econdmico e protecdo ao

bem-estar dos consumidores.

1.3.1 Monopdlio, poder de mercado e direito de exclusividade: a andlise do que é

garantido por um direito de propriedade intelectual

O grande debate entre o direito de propriedade intelectual e o direito da
concorréncia é que aquele incentiva a inovagdo ao limitar a concorréncia e este incentiva a
Inovacgdo ao proteger a concorréncia, a fim de promover o bem-estar do consumidor. Pode-
se dizer, portanto, que ambos perseguem o mesmo objetivo, de diferentes maneiras*®.

E intrinseco ao direito de propriedade intelectual a exploracdo exclusiva de um
produto ou servico durante determinado tempo e, assim, a exclusdo de terceiros.

Observa-se que os termos adotados para explicar a “exclusdo de terceiros”
promovida por um direito de propriedade intelectual sdo, usualmente, “garantia de um
monopodlio temporario” ou “garantia de um poder de mercado”. A utilizagdo de tais
expressoes faz o direito de propriedade intelectual ir de encontro ao direito da
concorréncia, que visa, justamente, afastar as situacbes de monopdlio e impedir a
utilizacdo de poder de mercado de forma a prejudicar a concorréncia e o bem-estar dos

consumidores.

133 Esta afirmacdo estd no documento de mesas redondas sobre os direitos de propriedade intelectual da
OCDE (Organizacdo para a Cooperacdo e Desenvolvimento Economico) de 2004: “The main purpose of
competition policy is the protection of competition process, which betters off the social welfare. In this
equation, the preservation of competition process is a tool in order to achieve the final objective of
increasing the wellbeing of the society. In this juncture, the competition policy has the same objective with
IPR rules. However, competition rules and IPR rules pursue their objectives in different ways”. Disponivel
em: <http://www.oecd.org/daf/competition/34306055.pdf>. Acesso em 11 de outubro de 2016. A mesma
afirmacdo é de Herbert Hovenkamp. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview. University of
lowa Legal Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 2, 2005. Ou ainda, nas orientacdes da
Comisséo Europeia para a aplicacédo de regras de concorréncia em contratos de licenciamento de tecnologia:
“Com efeito, estes dois corpos legislativos tém o mesmo objetivo fundamental, que é promover o bem-estar
dos consumidores e a afetacdo eficaz dos recursos. A inovacdo constitui um componente essencial e
dindmico de uma economia de mercado aberta e competitiva. Os direitos de propriedade intelectual
favorecem uma concorréncia dindmica, incentivando as empresas a investir no desenvolvimento de produtos
e de processos novos ou melhorados. O mesmo sucede com a concorréncia, na medida em que pressiona as
empresas a inovar. Por esta razdo, tanto os direitos de propriedade intelectual como a concorréncia séo
necessarios para promover a inovagao e garantir que esta é explorada em condi¢des competitivas”.
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No entanto, o direito de propriedade intelectual ndo cria um monopdlio,
preocupacdo do direito da concorréncia®®*. O monopolio, de maneira bastante simples, ¢ a
situacdo em que uma empresa detém a totalidade do mercado relevante e completa
influéncia sobre os precos praticados no mercado'®. Trata-se de situacio em que o produto
ou servico oferecido é unico e/ou h& barreiras de entrada que impedem e dificultam a
entrada no mercado. Ou seja, possui poder de mercado suficiente para definir e alterar as
condicdes de mercado de forma independente.

Porém, nédo € isso que assegura o direito de propriedade intelectual. Esse sistema
garante imunidade da atividade de outras empresas quanto ao objeto tutelado, de tal forma
que outros produtos substitutos poderiam concorrer com o objeto do direito de propriedade

intelectual no mesmo mercado, inexistindo, assim, a garantia de um monopdlio®® 1%,

134 Nesse sentido, SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Publico,
Revista CEJ, Brasilia, n. 35, p. 14, out./dez., 2006; WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Oxford:
University Press, 2008, p. 758; BASSO, Maristela. Analise dos direitos de propriedade intelectual sob a
perspectiva do direito antitruste: especial referéncia as marcas. Revista do lIbrac, Sao Paulo, vol. 16, n. 1, p.
82-83, 2009; GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econémico do
mercado secundario de pegas de reposicdo de auto mdveis — uma analise critica a recente decisdo da
Secretaria de Direito Econémico (SDE). Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econdmico e Financeiro,
S8o Paulo: Malheiros Editores, vol. 145, p. 169, jan./mar. 2007. Segundo esta, ao citar Heinemann: “a
palavra monopolio empregada para designar o direito exclusivo sobre um bem imaterial deve ser
necessariamente entendida de forma abstraida do direito antitruste e na sua acepc¢ao originaria em grego,
derivada de udvog (monos) = nico e de nwAewv (pblein) = vender. Neste sentido o titular de um direito
sobre um bem imaterial teria um monopdlio por ser o Unico autorizado a explorar economicamente aquele
bem” (p. 169).
135 Calixto Salomé&o explica que o monopdlio gera trés consequéncias: (i) dead-weight loss — com 0 aumento
dos precos praticados pelo monopolista, o consumidor simplesmente deixa de adquirir o produto; (ii)
destinagdo dos recursos transferidos — o monopolista tende a utilizar o faturamento advindo com o0 monopolio
para manter sua posicdo de monopolista; (iii) desestimulo a inovacdo e a melhoria de eficiéncia — em favor
dos monopolistas, ha o argumento das eficiéncias decorrentes da producdo em escala. No entanto, logo a
seguir haveria uma tendéncia a acomodacao, em que por conta da posi¢éo privilegiada, o0 monopolista ndo se
preocupa com os concorrentes. A situacdo pode ser reforcada na criacdo de barreiras de entrada, como
barreiras legais. Por fim, Calixto Salom&o destaca o efeito nocivo de um monopolio & destrui¢do de renda.
(SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. S&o Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 192 e 193).
136 Importante destacar que Richard Whish pontua que o direito de propriedade intelectual confere aos seus
titulares um direito exclusivo de se comportar ou agir de um modo especifico (“an exclusive right to behave
in a particular way”). Segundo o autor, “A patent does not necessarily make the patentee a monopolist in an
economic sense: there may be other products that compete with the subject-matter of the patent; however the
patent does afford a degree of immunity from the activities of rival firms”. (WHISH, Richard. Competition
Law. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 758).
187 Calixto Salomdo destaca a opgdo da legislagdo da concorréncia por “monopélio legal” (artigo 31 da Lei
12.529/2011) e sobre o tema dispde que “ja vai longe o tempo em que se acreditava que marcas e patentes
conferiam verdadeiro monop6lio no sentido econdmico. E um mundo que se sofistica e se especializa, as
marcas e patentes nem sempre conferem poder no mercado. A ndo ser nos ramos de alta tecnologia, em que a
patente efetivamente gera monopélio, ao menos temporéario, praticamente todos os produtos, mesmo quando
substituiveis, sdo dotados de patentes. Produtos patenteados concorrem com outros produtos patenteados ou
até sem patentes”. (SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse
Publico. Revista CEJ, Brasilia, n. 35, p. 14-15, out./dez., 2006).
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Ainda, um direito de propriedade intelectual ndo cria, necessariamente, barreiras a
entrada em um mercado, como ocorre frequentemente numa situacdo de detencédo e uso de
poder de mercado suficiente. O titular de um direito de propriedade intelectual poderia tdo
somente proibir o uso e comercializacdo do objeto do direito, se ndo autorizado
previamente. “Concorrentes podem ficar no mercado, outros novos podem aparecer desde
que suas atuacBes no mercado sejam também novas, ndo Obvias, e ndo impliquem
resultado de copia ou usurpacio de marcas”*3,

No uso da expressao “monopo6lio”, para Maristela Basso, haveria um “equivoco

econdmico”. Nesse sentido, a autora explica que:

A lei faz esta ‘presung@o’ apenas ao igualar a unicidade requerida para justificar
o direito de propriedade intelectual conferido na criagdo a ‘unicidade suficiente
para obter poder de exclusividade de gozo de direitos (direito de exclusiva)’ em
um dado mercado’®.

N&o haveria, assim, direito de excluir um concorrente de um mercado, mas apenas
o direito de impedir um outro agente de copiar ou usar o objeto do direito tutelado no
periodo que viger seu uso exclusivo.

Chega-se a maxima de que o direito sobre bens imateriais limita, em um primeiro
momento, a concorréncia a curto prazo; porém, numa andlise dinamica do mercado, na
consideracdo do fomento a inovacao, haveria intensificacdo da concorréncia a longo prazo.
Herbert Hovenkamp explica que o direito da concorréncia seria miope, “olha basicamente
a corrida curta”, isto €, quanto mais empresas oferecerem servigos, mais competitivos
serdo os precos e os produtos, beneficiando, assim, os consumidores. Por sua vez, o direito
de propriedade intelectual olharia para uma “perspectiva maior”, ao garantir periodos
limitados de direito exclusivo, promoveria a inovacdo, que resultaria em mais

competitividade a longo prazo, beneficiando os consumidores.

138 BASSO, Maristela. Analise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste:
especial referéncia as marcas. Revista do Ibrac, S&o Paulo, vol. 16, n. 1, p. 85, 2009.
139 |bidem, p. 83. Ainda a autora: “os direitos de propriedade intelectual ndo conferem aos seus titulares a
capacidade e o poder de controlar precos em um mercado, mas tdo somente confere aos titulares direito de
coibir outros da préatica de certos atos quando estes implicam cépia ou reproducdo de direito protegido por
patente ou marca sem autorizagao do titular”. (p. 84).
140 HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview. University of lowa Legal
Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 2, 2005.
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Assim, verifica-se que o direito de propriedade intelectual ndo garante,
necessariamente, um poder de mercado, pois ndo impede oferecimento de outros produtos

substitutos ao objeto tutelado.

1.3.2 Direito de propriedade intelectual e os principios da livre iniciativa e da livre

concorréncia

A Constituicdo Federal, ao prever a protecdo dos bens imateriais, ndo utiliza
expressdes que vao de encontro ao direito da concorréncia — como garantia de monopolio
ou de poder de mercado — Nesse sentido, 0 texto constitucional sequer faz ressalvas
quanto aos principios da livre iniciativa ou da livre concorréncia. Ainda assim, €
importante analisar a alegacdo de restricdo aos principios da livre iniciativa e da livre
concorréncia pelo direito de propriedade intelectual. Para tanto, primeiramente, analisa-se
a exclusividade de exploracdo outorgada por um direito de propriedade a um bem
imaterial.

O texto constitucional faz uso da expressdo de “privilégio temporario” no uso do
invento industrial, além de “prote¢do” as criag¢des industriais, a “propriedade” das marcas,
aos nomes e outros sinais distintivos (inciso XXIX) e “direito exclusivo” de exploragdo das
obras autorais (inciso XXVII).

Com excecdo das marcas e outros signos distintivos, cuja previsdo da tutela por
meio de propriedade j& esta na Constituicdo Federal, as leis ordinarias do ordenamento
juridico brasileiro ndo deixam ddvidas quanto a tutela juridica por meio do direito de
propriedade dos bem imateriais, cujo uso do direito exclusivo se da por determinado
tempo.

Ainda gue a garantia de um direito de propriedade tradicional seja permanente e o
privilégio garantido para o direito de propriedade intelectual seja temporario, verifica-se
que, enquanto o privilégio viger, a exploracao € exclusiva do seu detentor, contra terceiros,
nos exatos termos do direito de propriedade tradicional.

No entanto, a prote¢cdo de um bem imaterial por um direito de propriedade néo

possui os mesmos fundamentos da prote¢cdo de um bem material. O direito de propriedade
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foi pensado para protecdo de um bem escasso’*!, a fim de garantir a este bem uma
exploracdo exclusiva que mantivesse sua viabilidade, disponibilidade e o protegesse de
danos. Nesse sentido, o direito de propriedade de um terreno permite ao proprietario que o
explore de forma exclusiva, garantindo a viabilidade do bem.

O que ndo se verifica em um bem imaterial. Uma ideia, um conjunto de
informagdes, uma formula, uma forma, um software, ndo sdo escassos na sua esséncia. Ou
seja, a exploracdo por uma pessoa de uma informacédo ndo impede a exploracao por outra,
sem danificar ou inviabilizar a informacdo explorada. A férmula de um medicamento
farmacéutico, por exemplo, pode ser aplicada inimeras e repetidas vezes por diferentes
pessoas, sem que perca sua viabilidade; o mesmo acontece com um software, que pode ser
replicado sem que a ideia perca sua funcionalidade; ou ainda o desenho de uma lanterna,
que pode ser utilizado, sem que seja gasto ou impossibilite outros de utilizarem o mesmo
desenho.

Assim, a exclusividade de exploragdo garantida ao bem material, por conta da sua
escassez, ndo encontra aplicacdo imediata aos bens imateriais.

O problema decorrente da auséncia de escassez de um bem imaterial é o resultado
contrério ao fomento a inovacdo. Isso porque qualquer ideia posta no mercado seria
apropriada e utilizada por outros sem terem incorrido nos custos decorrentes da sua
viabilizagdo, num comportamento oportunista (conhecido como free riding), o que nédo
incentiva um agente a gastar tempo, dinheiro e esfor¢os em ideias novas (mas o incentiva a
esperar para copiar as ideias de outros), o que resultaria em um atraso de inovacdes e uma
perda imediata de bem-estar a sociedade*?.

Assim, para estimular constantemente a inovagdo, resolveu-se revesti-la de

“escassez” ou retirar a sua “dispersdo”; o que teria sido realizado na garantia de

141 A escassez ¢ a base para formacdo do direito de propriedade. Nesse sentido, “ndo é necessario comentar
muito para ver que existe, de fato, escassez de bens - de toda sorte de bens - em qualquer lugar, e que a
necessidade de direitos de propriedade é por isto evidente”. (HOPPE, Hans-Hermann. Uma teoria sobre
socialismo e capitalismo: Economia, Politica e Etica. S&o Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p.
18).

142 Com propriedade, dispde Denis Barbosa, “quem ndo investe aufere, assim, maior prémio do que aquele
gue realiza os gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Temos ai a imperfeicdo do mercado, que
desfavorece a continuidade do investimento em inovacao”. (BARBOSA, Denis. Valor politico e social da
patente de invencdo. Palestra. Anais do Il Encontro de Propriedade Intelectual e Comercializagdo de
Tecnologia. Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associagdo Brasileira das Instituicfes, de Pesquisa
Tecnolbgica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de
julho de 2000 e foi transcrito diretamente da gravagdo, com as peculiaridades de um improviso oral.
Disponivel em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>. Acesso em 14 de agosto de
2016).
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exclusividade de exploracdo do bem imaterial ao titular do direito e previsdo de punic¢des
para a apropriacdo do bem por terceiros. Nesse sentido, explica Denis Barbosa:

[..] a desvantagem dessa dispersdo do conhecimento é que ndo ha retorno na
atividade econdmica da pesquisa. Consequentemente, é preciso revolver o que 0s
economistas chamam de falha de mercado, que é a tendéncia a dispersdo dos
bens imateriais, principalmente aqueles que pressupdem conhecimento, através
de um mecanismo juridico que crie uma segunda falha de mercado, que vem
a ser a restricéo de direitos. O direito torna indisponivel, reservado, fechado
o0 que naturalmente tenderia a dispersdo.'*® (grifo nosso)

Desse modo, para o que Denis Barbosa considera uma “falha de mercado” — 0
desestimulo no investimento de longo prazo na inovacao, tendo em vista a facilidade de se
copiar o produto de tempo, recursos e esforcos investidos por terceiros — o Estado
garantiria esse direito de exploracdo exclusivo temporério.

Assim, o principal fundamento de um direito de propriedade intelectual est4 na
garantia de exclusividade para incentivar a continua inovacdo, com a consequente
promocdo do bem-estar do consumidor por meio dos incentivos de eficiéncia dinamica
deles decorrentes.

Ademais, a protecdo de um bem material por um direito de propriedade garante
seguranca nas transacdes ocorridas no mercado, onde o bem imaterial possui valor e razdo

de existir, o que resultaria em mercados mais eficientes'*. Até porque

143 BARBOSA, Denis. Valor politico e social da patente de invengéo. Palestra. Anais do 11l Encontro de
Propriedade Intelectual e Comercializacdo de Tecnologia. Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro,
Associacdo Brasileira das Instituigcdes, de Pesquisa Tecnoldgica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000 e foi transcrito diretamente da gravagdo, com
as peculiaridades de um improviso oral. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>. Acesso em 14 de agosto de 2016).

144 Nesse sentido, “the alteration of institutions that has led to the reduction in the uncertainties of the
physical environment has created the complex human environment which has produced a whole new (and in
many cases still unresolved) set of uncertainties. The revolution in technology of the past several centuries
has made possible a level of human well-being of unimaginable proportions as compared to the past, but it
also has produced a world of interdependence and universal externalities, and in consequence a whole new
set of uncertainties. The law merchant, patent laws, the institutional integration of distributed knowledge,
the creation of a judicial system, have important parts of efforts making markets more efficient in
developed countries” (grifo nosso). (NORTH, Douglass. Understanding the Process of Economic Change.
New Jersey: Princeton University Press, 2005, p. 20 e 21). No mesmo sentido, Carvalho: “Os direitos de
propriedade sobre ideias levaram mais tempo a surgir do que os outros direitos de propriedade porque a regra
dos rendimentos decrescentes ndo se aplica a tecnologia. A necessidade de criar direitos exclusivos sobre as
invencdes, de modo a aumentar a eficiéncia na sua exploracdo, ndo era tdo premente. (...) Considerando os
altissimos custos de transagdo que resultam da protecdo a tecnologia através dos segredos e dos subsidios
governamentais, as patentes reduzem esses custos ao aperfeigoarem a maneira de medir a prépria tecnologia
bem como os direitos que dela imanam”. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um
estudo do direito dos Estados Unidos com referéncias comparativas ao direito brasileiro. Revista da ABPI, n.
12, p. 51, julho/outubro 1994).
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[...] as patentes visam a redugdo de custos de transacao através da redugdo dos
custos de medig8o dos direitos sobre a tecnologia e dos custos decorrentes da sua
defesa. As patentes ndo criam esses direitos, porque mesmo que ndo houvesse
patentes, os inventores fariam jus a algum tipo de direitos#.

No entanto, o “feixe de direitos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar,
dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto14, que define o direito de propriedade
n&o possui aplicacdo idéntica pelo direito de propriedade intelectual'*’.

Um direito de propriedade tradicional caracteriza-se por ser absoluto, porque
oponivel a todos. Perpétuo, porque tem duracgéo ilimitada. Pessoal ou exclusivo, porque da
0 poder apenas ao seu titular, desde que este ndo tenha transferido ou licenciado o titulo, de
proibir que terceiros exercam qualquer atitude no seu direito®,

Considerando que, como visto, os direitos de propriedade foram pensados para bens
corpbreos, porém estendidos aos bens incorporeos!*®, ao garantir um direito de
propriedade sobre os bens incorpdreos, alguns atributos sdo particularizados. Nesse
sentido, a perpetuidade é relativizada no direito de propriedade intelectual, eis que o direito
ndo é de uso exclusivo do titular e, portanto, oponivel em face de terceiros, para sempre,
mas por determinado periodo previsto no ordenamento legal.

De qualquer maneira, durante este tempo, o detentor de um direito de propriedade
intelectual terd o poder de excluir terceiros de atuarem na exploracdo do objeto tutelado.

145 CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com
referéncias comparativas ao direito brasileiro. Revista da ABPI, n. 12, p. 51, julho/outubro 1994
146 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. rev. atual. e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 109.
147 Newton Silveira bem explica os entendimentos de Remo Franceschelli,“os diversos institutos do Direito
Industrial ttm como contetido um facere, e ndo uma res, mesmo que esse facere esteja relacionado com uma
res. Assim, o direito exclusivo do titular de tais direitos consiste num non facere, cuja extensdo é
determinada pela coisa, isto é, fazer s a coisa, tendo os demais o dever de abster-se de fazer a mesma coisa,
sendo-lhes negada a faculdade de gozo por multiplicagdo ou reproducéo” (Tratatto, v. 11/543)”. (SILVEIRA,
Newton. Propriedade Imaterial e Concorréncia. Revista dos Tribunais, ano 75, vol. 604, p. 269,
fevereiro/1986).
148 Orlando Gomes ainda menciona: elasticidade, pois pode ser distendido ou contraido, conforme lhe
agreguem ou retirem faculdades descartaveis. Ainda, esse autor ensina que “considerada na perspectiva dos
poderes do titular, a propriedade € o mais amplo direito de utilizacdo econdmica das coisas, direta ou
indiretamente. O proprietario tem a faculdade de servir-se da coisa, de lhe perceber os frutos e produtos, e lhe
dar a destinagcdo que lhe aprouver. Exerce poderes juridicos tdo extensos que a sua enumeragao seria
impossivel”. (Op. cit., p. 110).
149 Orlando Gomes dispde, no entanto, que ndo haveria direito de propriedade em relacdo aos bens
incorpéreos, mas sim uma figura de quase-propriedade. Nesse sentido, o autor: “O fendmeno da propriedade
incorpdrea explica-se como reflexo do valor psicolégico da ideia de propriedade, mas, embora esses direitos
novos tenham semelhanca com o de propriedade, porque também sdo exclusivos e absolutos, com ela ndo se
confundem. A assimilagdo é tecnicamente falsa. Poderiam enquadrar-se, contudo, numa categoria a parte,
que, alhures, denominamos quase-propriedade”. (GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. rev. atual. e
aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 112).
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Postos 0s aspectos da protecdo dos bens imateriais, deve-se destacar seu cenario de
atuacdo: o mercado. Um direito de propriedade pode ser copiado — por exemplo, fazer a
engenharia reversa de um software ou chegar a féormula de um medicamento — ainda que
seja trabalhoso, o que pode inviabilizar, por si s6, sO esta acdo; ou um desenho pode ser
simplesmente copiado para uso pessoal, 0 que ndo resulta em infracdo ao direito de
propriedade intelectual. O que o direito de propriedade intelectual impede é a exploracéo
desta copia no mercado.

Assim, um direito de propriedade intelectual exclui terceiro da exploracdo de um
bem imaterial no mercado, restringindo sua liberdade de atuacdo. Questiona-se se haveria
entdo, por meio de um direito de propriedade intelectual, uma restricdo aos principios da
livre iniciativa e da livre concorréncia, festejados pela ordem econdémica brasileira,
orientadores da Lei de Defesa da Concorréncia.

A livre iniciativa ¢ fundamento da Republica Federativa do Brasil (artigo 1°, 1V
e fundamento da ordem econdmica brasileira (artigo 170™!) e se processa’®? por meio da
livre concorréncia (artigo 170, inciso V). Esta por sua vez é elencada como principio da

ordem econbmica:

Livre concorréncia, entdo — e dai porque ndo soa estranho nem é instigante a sua
consagracéo como principio constitucional, embora desnecessaria (bastava, nesse
sentido, o principio da livre iniciativa) —, significa liberdade de concorréncia,
desdobrada em liberdades privadas e liberdade publica®. (grifos do autor)

A liberdade de iniciativa, que foi originalmente postulada na Francal®, ndo é de
todo absoluta. Eros Grau pontua que, na analise dos sentidos da liberdade de iniciativa,

veem-se suas limitacdes: (i) ndo sujeicdo a qualquer restricdo estatal sendo em virtude de

150 Artigo 1°, 1V, da Constituicdo Federal.
151 Artigo 170 da Constituicdo Federal.
152 A expressdo é de Miguel Reale Jr. no trecho utilizado por Eros Grau, p. 210.
153 GRAU, Eros Roberto. A ordem econémica na constituicdo de 1988. 13. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2008,
p. 211.
154 Desde a sua primeira postulagdo encontra-se uma limitacio do Estado: “O principio da liberdade de
iniciativa econdmica — originariamente postulado no édito de Turgot, de 9 de fevereiro de 1776 — inscreve-se
plenamente no decreto d’Allarde, de 2-17 de marco de 1791, cujo art. 7° determinava que, a partir de 1° de
abril daquele ano, seria livre a qualquer pessoa a realizacdo de qualquer negécio ou exercicio de qualquer
profissdo, arte ou oficio que Ihe aprouvesse, sendo contudo ela obrigada a se munir previamente de uma
“patente” (imposto direto), a pagar taxas exigiveis e a se sujeitar aos regulamentos de policia
aplicaveis”. (Ibidem, p. 204)
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lei; (ii) faculdade de conquistar a clientela, desde que ndo por meio de concorréncia
desleal; (iii) proibico de formas de atuacio que deteriam a concorréncia®®®.

Assim, verifica-se que por conta de uma restricdo estatal, legislacdo de propriedade
intelectual, hd uma excecédo a livre iniciativa e, consequentemente, a livre concorréncia,
em relacdo a determinado bem imaterial por determinado tempo. Ao passo que a
legislagdo de concorréncia confere concretude aos mesmos principios (principios da
liberdade de iniciativa, da livre concorréncia, dentre outros como a funcdo social da
propriedade, a defesa dos consumidores, por meio da repressdo ao abuso do poder
econémico).

Segundo Virgilio Afonso da Silva, “principios seriam as normas mais importantes
de um ordenamento juridico, enquanto as regras seriam aquelas normas que
concretizariam esses principios” (grifos do autor)!®. A teoria dos principios utiliza da
classificacdo da estrutura dos direitos que as normas garantem. Assim, “no caso das regras,
garantem-se direitos (ou se impOem deveres) definitivos, a0 passo que no caso dos
principios sdo garantidos direitos (ou sdo impostos deveres) prima facie”*” (grifos do
autor).

A diferenca entre direitos definitivos e direitos prima facie estd no grau de
aplicacdo da norma. No caso da aplicacdo de um principio, a realizacdo ndo se da de
maneira total naquilo que a norma exige, mas parcial, de tal forma que os principios sdo
realizados em diferentes graus. No caso das regras, ha apenas a subsunc¢édo da regra ao caso
concreto, sem possibilidade de ndo aplicacdo, numa realizacao total do que a norma exige.

Ao analisar as hipdteses de conflitos normativos entre principios e entre regras, 0

autor chega ao embate entre regras e principios e assim disp0e:

Em geral, ndo se pode falar em uma colisdo propriamente dita. O que ha é
simplesmente o produto de um sopesamento, feito pelo legislador, entre dois
principios que garantem direitos fundamentais, e cujo resultado é uma regra de
direito ordinario.*®® (grifo do autor)

1%5 Eros Grau apresenta ainda, mas sem restrigdes, os sentidos de “faculdade de criar e explorar uma atividade
econdmica a titulo provado” e “neutralidade do Estado diante do fendmeno concorrencial, em igualdade de
condi¢des dos concorrentes”. (GRAU, Eros Roberto. A ordem econdmica na constituicdo de 1988. 13. ed.
S&o Paulo: Malheiros, 2008, p. 205).
156 DA SILVA, Virgilio Afonso. Direitos Fundamentais: contelido essencial, restrigdes e eficacia. 2. ed. Séo
Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 44.
157 Ibidem, p. 45.
1%8 |bidem, p. 52.
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Assim, quando se apresenta uma situagdo concreta de embate entre direito de
propriedade intelectual e direito da concorréncia, verifica-se que se estd diante de normas
que visam a garantia de um direito prima facie — da livre concorréncia, execugdo do
principio da livre iniciativa (ou seja, principios) — e normas que visam a garantia de
direitos definitivos, direito de propriedade intelectual, previsto por uma regra
infraconstitucional (ou seja, regras)®°.

N&o haveria, portanto, um embate entre as regras de direito de propriedade
intelectual e os principios do direito da concorréncia. O direito de propriedade intelectual
seria fruto da consciéncia do legislador que considerou a livre iniciativa e a livre
concorréncia, porem as afastou por um determinado periodo em relacdo a determinado
bem imaterial, tdo somente.

O fundamento para tal afastamento estd na propria livre iniciativa e livre
concorréncia a longo prazo, por meio do incentivo a inovagdo. Desse modo, ainda que haja
uma limitacdo ao fundamento e ao principio da ordem econdémica de maneira imediata, ao
se analisar todo o cenario do direito de propriedade intelectual, h& um fomento a tais
principios. Nesse sentido, Calixto Salomao atribui aos sistemas de protecdo de patente uma
justificacdo eminentemente concorrencial®®®.

Assim, um direito de propriedade intelectual devidamente exercido, na exata
consideracao do legislador ao prever tais regras, ndo deve ser ponderado com os principios
da livre iniciativa e livre concorréncia. O aspecto da funcdo para a qual o direito de
propriedade intelectual foi criado sera analisado em ponto especifico apresentado no
decorrer deste trabalho para a compreensio do devido exercicio deste direito®?.

O que néo significa dizer, por sua vez, que haveria imunidade na utilizacdo do
direito de propriedade intelectual em relacdo aos principios de livre concorréncia e livre

iniciativa, como sera analisado a seguir.

159 Com excecdo das marcas, cuja tutela pela propriedade ja é determinada pela Constituicdo. O autor ainda
ressalva que ha cenarios de embate entre regra e principio que podem se complicar. Por exemplo, quando se
tem dividas da constitucionalidade de uma regra, o que foi levantado pela autoridade concorrencial brasileira
no caso da concessdo de direito de propriedade intelectual inclusive ao segundo mercado (aftermarket) de
autopecas. Caberia, nestes casos, ao Judiciario declarar a inconstitucionalidade desta regra, prevalecendo o
principio.
160 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Piblico. Revista CEJ,
Brasilia, n. 35, p. 14, out./dez., 2006.
161 No ponto relacionado a identificacdo do abuso de um direito de propriedade intelectual.
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1.3.3 Aplicacgéo dos principios da livre concorréncia e livre iniciativa ao direito de

propriedade intelectual

Verificado que os principios da livre concorréncia e livre iniciativa ndo séo
limitados, mas, ao contrério, visados pelo direito de propriedade intelectual, resta verificar
se ha aplicacao do direito que garante tais principios ao direito de propriedade intelectual.

A aplicacéo do direito da concorréncia ao direito de propriedade intelectual ndo foi
sempre admitidal®?. Tullio Ascarelli defendia uma complementariedade entre os dois
ramos do direito, de tal modo que o direito da concorréncia seria aplicado apenas onde nao
se encontra o direito de propriedade intelectual®?,

A Secretaria de Direito Econémico, ao sugerir 0 arquivamento do caso das
autopecas, em 29 de fevereiro de 2008, manifestou este entendimento ao dispor que uma
intervencdo da autoridade concorrencial apenas se justificaria em situacdes de abuso se
procedimento, de tal modo que na exploracdo de um direito garantido ndo haveria margem
para a aplicacéo do direito da concorréncia®®.

Um argumento comum de representadas e rés em casos em que se investiga o
exercicio abusivo de um direito de propriedade intelectual como infracdo a ordem
econbmica € justamente esse, que se esta diante do exercicio de um direito legalmente
garantido e, assim, o proprio regime prevé 0s mecanismos proprios para coibir eventuais
desvios.

De fato, o sistema de direito de propriedade intelectual possui mecanismos proprios
contrarios ao uso indevido de um bem imaterial. Trata-se de afastar, sancionar e punir
situacbes em que um terceiro se aproveita de uma invencdo ou criacdo, sem a devida
autorizacdo do seu detentor e em completo e direto desrespeito ao direito exclusivo

garantido pelo ordenamento. Desse modo, 0 regime de propriedade intelectual visa

162 Como sera analisado a seguir, nos Estados Unidos e na Unido Europeia, no inicio da aplicacéo das leis de
concorréncia, havia uma deferéncia ao direito de propriedade intelectual.

163 ASCARELLLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes imateriales. Madrid: Bosch, 1970, p. 178.
164 Assim disp0s a Secretaria de Direito Econdmico: “Na doutrina e jurisprudéncia internacional, é pacifico
que uma intervencdo antitruste em casos que envolvem direitos de propriedade industrial se justifica
precipuamente naqueles casos em que houve abuso dos procedimentos de registros dos direitos (e.g., patentes
ou desenho industrial). Em outras palavras, quando um agente econémico tenta registrar ou estender seu
registro quando sabidamente ndo tem direito para tanto, 0 que ndo ocorre no presente aso (como reconhecido
pela propria ANFAPE)”. Parecer da Secretaria de Direito Econdmico, fls. 2 (fls. 2410 dos autos).
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proteger o direito de propriedade intelectual e, consequentemente, o seu titular ou aquele
que tenha a titularidade, devidamente transferida ou compartilhada, do bem em questé&o.

Cada uma das diferentes leis e regras de direito de propriedade intelectual possui
seus mecanismos de protecdo que se identificam muitas vezes. Assim, verifica-se que
diante da reproducdo de maneira fraudulenta de obra autoral, o titular do bem pode
instaurar sangdes civis, especificamente previstas na Lei de Direitos Autorais, com direito
a indenizaco'®. Tal violagdo ainda é objeto do Cddigo Penal, com pena de detencdo ou
multal®®.

No mesmo sentido, a violacdo de direitos de autor de programa de computador,
porém, neste caso a tipificagdo como crime esta na propria Lei de Software!®’. A acdo de
abstencdo da pratica infratora poderd ser cumulada com uma acdo de perdas e danos
decorrente da infracio®,

A utilizagdo indevida e ndo autorizada de patente, marca, desenho industrial,
indicacdes geograficas é questionada por a¢des civis com possivel obtencdo de indenizacdo
ao detentor da propriedade®®®, além das acdes criminais, com pena de multa ou detenco’®,
previstas na propria Lei de Propriedade Industrial.

Caso tenha havido concessdo de um direito de propriedade intelectual em
desacordo com o regimento legal, estdo previstas as acBes de nulidade (judiciaria e
administrativa) de uma patente, de um registro de um desenho industrial ou de uma
marcal’t. Pode-se ainda alertar para uma irregularidade de um titulo durante o proprio

processo de concessdo’?,

165 Artigo 101 e seguintes da Lei de Direitos Autorais.

166 Artigo 184 do Cddigo Penal. Importante destacar, como disposto no paragrafo primeiro, que ha a

violacdo, ainda que ndo haja o intuito de lucro direto ou indireto, ou seja, apenas o

oferecimento/disponibilizacdo ndo autorizada ao publico constituiria a infracéo.

167 Artigo 12 da Lei de Software. Destaca-se que a detencio de liberdade é maior para a reproducdo nio

autorizada para fins de comércio de um programa de computador.

168 Artigo 14 da Lei de Software.

169 Artigos 44, 207 e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

170 Artigos 183 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial.

171 Artigos 50, 113, 118, 168 da Lei de Propriedade Industrial.

172 No caso das autopecas, o voto do Conselheiro-Relator afastou de imediato a existéncia de qualquer

infracdo relacionada a obtengéo do direito de propriedade intelectual em andlise, assim dispds: “N&o € objeto

do presente caso questionar a validade da obtencéo do registro dos desenhos industriais junto ao INPI.

Ao contrario, por auséncia de evidéncias em contrario, a presente analise presumiu que a obtencdo dos

registros ocorreu conforme os procedimentos especificos previstos na Lei de Propriedade Industrial, como

atestou o INPI (...), de forma regular. Mais até do que isso, ante a auséncia de evidéncias ou argumentos em

sentido contrario, a presente anélise presumiu a legitima detencéo do direito de propriedade industrial

das Representadas, e o seu legitimo exercicio diante de outras montadoras no mercado fim desse

direito — o de venda de veiculos. Em suma, ndo esta se questionando a validade do registro, a detencao
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Trata-se de um sistema de regras de “inspiragdo eminentemente privatista”’3, cuja
preocupacao e especificamente com o privilégio concedido pelo ordenamento. No entanto,
considerando que um bem protegido pelo regimento de propriedade intelectual tera como
cenario de atuacdo o mercado, com consequéncias diretas aos consumidores, regras de
carater publico também serdo aplicadas nas situacdes de exercicio de um direito de
propriedade intelectual.

A assertiva de Newton Silveira é bastante elucidativa e pontua a preocupacdo da
aplicacdo dos principios da livre concorréncia e da livre iniciativa quando o bem imaterial

encontra-se no mercado. Nesse sentido, o autor dispde:

[...] em que pese o fato de a tradicional doutrina afirmar que a Propriedade
Intelectual € um ramo a parte — excepcional e derrogatério do direito de
concorréncia — parece-nos acertada a concepcdo de que a Propriedade
Intelectual segue uma distinta conotacdo concorrencial, especialmente
guanto a exploracdo dos direitos dela decorrentes. (...) conclui-se que,
partindo-se da concepcdo de que a disciplina juridica da criacdo intelectual ndo
se confunde com a dos objetos que lhe servem de veiculo e tendo presente que a
atividade empresarial de exploracdo de uma invengéo ou a reprodugdo de uma
obra relacionam-se ao dominio da economia, os direitos fundamentais do autor e
do inventor permanecem constitucionalmente inviolaveis enquanto na esfera
pessoal de seus titulares, mas sujeitam-se ao principio da proporcionalidade
com relagdo ao art. 170 da Constituicdo quando sdo postos no mercado’,
(grifos nossos)

Calixto Salomao atribui a era pos-revolucado industrial a conotacdo concorrencial de
ordem publica do direito de propriedade intelectual, na qual este assume uma relevancia

como “meio poderoso de protecio e estimulo a concorréncia”!’®, e explica que:

A complementariedade deste ao Direito antitruste ndo é derrogatoria. Pelas
suas proprias origens recentes, de inspiracdo concorrencial, esta e deve estar
o Direito Industrial permeado pelos principios concorrenciais. Antes que
uma justificativa para a desaplicacdo do Direito Concorrencial, o Direito
Industrial é caso especial de sua aplicagdo'®. (grifo nosso)

do direito, nem tampouco se aventando a sua nulidade ou expropriacdo” (grifos no original). Voto
Conselheiro-Relator, p. 57.
173 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Pablico. Revista CEJ,
Brasilia, n. 35, p. 16, out./dez., 2006.
174 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo Cédigo Civil brasileiro. In: AZEVEDO, Antonio
Junqueira de; TORRES, Heleno Taveira; CARBONE, Paolo. Principios do novo Codigo Civil e outros
temas: homenagem a Tullio Ascarelli. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 117.
175 SALOMAO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 14. “Do ponto de vista tedrico, o incentivo de atividade inventiva
nada mais faz do que privilegiar o esfor¢o e estimular a concorréncia” (Ibidem, p. 15).
176 |bidem, p. 14.

68



Desse modo, ndo cabe dizer que diante de um problema de direito de propriedade
intelectual ndo ha aplicacdo do direito da concorréncia. Mesmo nas hipteses em que ha
subsuncéo de regra especifica do regime de propriedade intelectual, pode-se estar diante de
uma situacdo de aplicacdo das regras gerais de ordem publica garantidoras da livre
concorréncia e da livre iniciativa.

Guias estrangeiros também ndo contestam a aplicagdo do direito da concorréncia ao
direito de propriedade intelectual. Nesse sentido, o Guia de Transferéncia de Tecnologia da
Unido Europeia dispBe que: “[t]he fact that intellectual property laws grant exclusive
rights of exploitation does not imply that intellectual property rights are immune from
competition law intervention”!’”. No mesmo sentido, o guia da autoridade concorrencial
canadense: “the Competition Act generally applies to conduct involving IP as it applies to
conduct involving other forms of property”'’8. Ainda, verifica-se afirmagdo semelhante no
guia, em construgdo, da autoridade chinesa: “[i]n the anti-monopoly regulation on the
behavior of exercising IPR, the IPR shall be subject to the same regulatory framework as
other property rights, and the basic analytical framework of the Anti-Monopoly Law shall
be followed”. Por fim, o guia dos Estados Unidos: “The Agencies apply the same general
antitrust principles to conduct involving intellectual property that they apply to conduct
involving any other form of property”’®.

Ainda que ndo haja um guia de propriedade intelectual e concorréncia no
ordenamento juridico brasileiro, a doutrina e experiéncia brasileira e estrangeira ndo
deixam davidas quanto a aplicacdo dos principios da livre concorréncia e da livre
iniciativa, por meio da repressdo ao abuso de poder econémico, aos direitos de propriedade
intelectual. Assim, condutas realizadas por meio dos direitos de propriedade intelectual ndo

serdo imunes as regras de prote¢do a ordem econdmica.

177 Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to
technology transfer agreements, European Comission, Mar¢co de 2014. Disponivel em <http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN>. “O fato de as leis de
propriedade intelectual conferirem direitos de exclusividade na exploracdo ndo implica que os direitos de
propriedade intelectual sejam imunes a intervencéo do direito da concorréncia” (Tradugdo livre).

178 Intellectual Property Enforcement Guidelines, Canadian Competition Bureau, Margo de 2016, (CIPG),
disponivel em: <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-IPEG-e.pdf/$file/cb-IPEG-
e.pdf>. “O Competition Act se aplica, em geral, a condutas que envolvem Pl uma vez que se aplica a
condutas que envolvem outras formas de propriedade” (Tradugdo livre).

179 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Agosto de 2016. Disponivel em
<https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/antitrust-guidelines-licensing-intellectual -property-
proposed-update-1995-guidelines-issued-us/ip_guidelines_published_proposed update.pdf >. “As agéncias
aplicam os mesmos principios antitrustes a condutas envolvendo propriedade intelectual que aplicam a
condutas envolvendo qualquer outra forma de propriedade” (Tradugdo livre).
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Na legislacéo brasileira de propriedade intelectual, merece destaque dispositivo que
recepciona a aplicagdo do direito da concorréncia ao direito de propriedade intelectual
apresentada anteriormente. Trata-se do instituto da licenca compulsoria, previsto no artigo

68 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por decisdo
administrativa ou judicial.*® (grifos nossos)

N&o h& davidas, portanto, da aplicacdo das regras de repressdo ao abuso de poder
econdmico ao direito de propriedade intelectual®!. Considerando, como visto, a alteragio
na estrutura de mercado promovida por um direito de propriedade intelectual — ao impedir
que um terceiro explore determinado bem por um tempo — o direito da concorréncia
assume uma funcdo de evitar abusos de poder econdmico e garantir o bem-estar do

consumidor.

180 Continuagdo do artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial: “(...) § 1° Ensejam, igualmente, licenca
compulsoria:
I - a ndo exploracdo do objeto da patente no territorio brasileiro por falta de fabricacdo ou fabricacgéo
incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econdmica, quando sera admitida a importacao; ou
Il - a comercializagdo que nao satisfizer as necessidades do mercado”.
181 Importante destacar entendimento da autoridade concorrencial brasileira manifestado no caso das
autopegas de que o “Orgdo administrativo competente” para analisar o abuso de poder econdmico indicado no
artigo em anélise é o Cade (Nota Técnica, paragrafo 449). De fato, a lei de propriedade industrial ndo
especificou a autoridade, apenas dispds que seria administrativa ou judicial. Ndo se discorda da competéncia
desta autoridade, no entanto, destaca-se que ndo apenas ao Cade cabe analisar tal infracdo.
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2 O exercicio abusivo do direito de propriedade intelectual como

infragcdo a ordem econdmica

2.1 Caracterizacgdo do abuso de direito

Diferentes situacdes de abuso por meio de um direito de propriedade intelectual
podem ser identificadas: abuso de direito de propriedade intelectual e abuso de poder
econémico por meio de um direito de propriedade intelectual.

Ha relevancia na identificacdo do tipo de abuso tendo em vista que se tratam de
infracBes distintas, cuja analise pode ser realizada por diferentes 6rgados, além da aplicacdo
de sanc¢0es diversas a depender do abuso identificado.

Como levantado no caso das autopecas e no caso Microsoft, além de outros
precedentes, principalmente estrangeiros, questiona-se se um instituto excetua o outro, ou
se uma situagdo de abuso de poder econdmico por meio de um direito de propriedade
intelectual sempre representa uma situacdo de abuso de direito de propriedade intelectual.

Assim, neste ponto, primeiramente analisa-se a figura do abuso de direito e sua
identificacdo quanto ao direito de propriedade intelectual. Em seguida, apresenta-se a
doutrina do patent misuse cunhada nos Estados Unidos, que auxilia na analise do abuso de
direito de propriedade intelectual e sua interface com 0s pressupostos do direito da

concorréncia.

2.1.1 O abuso de direito no direito brasileiro

O instituto do abuso de direito nem sempre foi aceito'®. Ideias individualistas

consideravam que a fungéo do direito era disciplinar por regras as condutas sociais, com a

182 Orlando Gomes ensina que somente em 1912, no julgamento pela corte francesa de Amiens, a teoria
ternou-se amplamente aceita: “Consta que o proprietario de um terreno vizinho a um campo de pouso de
dirigiveis construiu, sem qualquer justificativa, enormes torres no veértice das quais instalou langas de ferro,
colocando em perigo as aeronaves que ali aterrissavam. A decisdo considerou abusiva a conduta,
responsabilizando o proprietario”. (CARPENA, Heloisa. O abuso do direito no Cddigo de 2002 -
Relativizacdo de direitos na 6tica civil-constitucional. In . A parte geral do novo cédigo civil: estudos
na perspectiva civil-constitucional. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 377-378).
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pretensdo de prever todos as situacdes possiveis, considerando o direito como um dado
matematico, de aplicacéo e ndo interpretacdo'®,

Num contexto em que ndo € possivel valorar a lei, ou seja, em que se esta diante de
um sistema fechado, aquele que eventualmente exerce um direito de forma abusiva, sempre
invoca o amparo legal do seu exercicio. Judith Martins-Costa pontua que um sistema
fechado, que identifica o direito com a lei, causa um problema verificado na prética: a
separacio entre direito e sociedade e entre a ética e o direito*®.

Assim, o instituto do abuso de direito afasta o absolutismo do direito e admite a sua
relatividade, que leva em consideracdo valores, para além da letra da lei. Nesse sentido,

Rui Stoco:

E justamente nessa ideia de relatividade e de limitagio do direito externado que,
para alguns, se assenta a doutrina, forte no entendimento de que a abusividade
surge do conflito entre o interesse individual e o coletivo em sua manifestagéo
exterior. Em torno disso construiu-se silogismo com premissas presumidas,
contendo quatro conclusdes: 1. o direito é uma faculdade; 2. essas faculdades
estdo contidas no direito subjetivo; 3. esses direitos subjetivos sdo relativos e,
por fim, 4. ¢ essa relatividade que ocasiona o abuso dos direitos'é.

O instituto do abuso de direito, tal como concebido atualmente no ordenamento
juridico brasileiro, reconhece que os direitos possuem finalidades sociais.'®® Nesse sentido,
uma determinada pratica, ainda que esteja de acordo com o aspecto formal do direito, isto
é, com a letra da lei, deve estar de acordo com o seu aspecto material, isto €, com os fins e

valores que 0 ordenamento visa proteger.'8’

183 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. A Consolidacdo das Instituigdes. In . Constituicdo de
1988 — o Brasil 20 anos depois. Brasilia: Instituto Legislativo Brasileiro, Senado Federal, 2008, p. 3, vol. IlI.
184 MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 190.
185 STOCO, Rui. Abuso do direito e ma-fé processual. Séo Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 58.
186 “Em oposi¢do a inspiracdo individualista do Cédigo Civil de 1916, o novo Cdédigo Civil brasileiro optou,
claramente, pela criagdo de normas com nitido carater social”. (BOULOUS, Daniel. Abuso de direito no novo
Cadigo Civil. Sao Paulo: Método, 2006, p. 90).
187 Assim explica Silvio de Salvo Venosa: “No abuso de direito, pois, sob a mascara de ato legitimo esconde-
se uma ilegalidade. Trata-se de ato juridico aparentemente licito, mas que, levado a efeito sem a devida
regularidade, ocasiona resultado tido como ilicito”. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Parte Geral. 2.
ed. Séo Paulo: Atlas, 2002, p. 577, v. I). No mesmo sentido, Heloisa Carpena dispde que “O reconhecimento
de que o direito positivo ndo pode dar conta de prever exaustivamente todas as condutas antissociais ou
indesejadas € o primeiro passo para a constru¢do de um sistema juridico mais coerente e harménico. Isto
porque, se ndo é dado a lei estabelecer todos os limites ao exercicio dos direitos subjetivos, tal papel ser&
melhor confiado aos principios, que desta forma assumem um maior grau de normatividade, incidindo
diretamente nas relagdes juridicas privadas” (grifo nosso). (CARPENA, Heloisa. O abuso do direito no
Cadigo de 2002 — Relativizagéo de direitos na Gtica civil-constitucional. In . A parte geral do novo
cadigo civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 383).
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Nesse sentido, verifica-se a Lei de Introdugdo ao Cddigo Civil, ainda em 1942,
reconheceu que o juiz, na aplicagéo da lei, “atenderd aos fins sociais a que ela se dirige e as
exigéncias do bem comum™®, O atual artigo 187 do Codigo Civil manifesta declaracio
expressa do ordenamento juridico brasileiro pela repressdo do abuso de direito: “Também
comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os

limites impostos pelo seu fim econémico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

(grifo nosso)

Interessante destacar que a expressdao “manifestamente” ndo passou despercebida
na doutrina, com a interpretacdo de que visa evitar a aplicacdo desenfreada do instituto, ou
seja, 0 ato deve ser explicitamente contrério aos limites previstos, além de devidamente
comprovado em uma investigacdo. Ademais, apesar de se falar em “exercicio” do direito, a
0missdo ou o ato negativo também podem constituir um abuso de direito. &

Um outro dispositivo que confirma o instituto em estudo € o artigo que vem logo
em seguida, “Art. 188. Nao constituem atos ilicitos: | - os praticados em legitima defesa ou

no exercicio regular de um direito reconhecido (...)"** (grifo nosso). Assim, um ato sera

licito se seu exercicio for regular — conforme os ditames preconizados pelo ordenamento.
Interessante notar que esse artigo € sempre invocado na analise de um abuso de direito,
isso porque se alega que o exercicio ou ndo do direito € realizado de forma regular.

Ha discussdo na doutrina brasileira quanto a consideragdo do abuso de direito como
modalidade do ato licito ou categoria autbnoma. Ainda que ndo haja consenso,
compartilha-se da opinido que um ato abusivo ndo se assemelha a um ato ilicito — ainda
que esteja neste capitulo do Cédigo Civil —. O abuso do direito pressupde um direito licito,
algo que ndo se faz presente no ato ilicito. Heloisa Carpena assim explica:

[...] o abuso supGe um direito subjetivo licito atribuido a seu titular, que, ao
exercé-lo, o torna antijuridico. Ja o ilicito, por ser contréario a disposicdo legal,

188 Artigo 5° da Lei de Introdugio ao Cédigo Civil: “Na aplicagdo da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que
ela se dirige e as exigéncias do bem comum”.
189 «O abuso, como categoria autbnoma dos atos contrarios ao direito, ndo se limita ao exercicio de certo e
determinado direito subjetivo, identificando-se igualmente em outras situagdes juridicas subjetivas. Quer se
trate de liberdades, faculdades, direitos potestativos ou poderes, todos constituem vantagens, cuja
configuracdo depende, em Ultima analise, da estruturacdo qualitativa da norma juridica. Logo, em relacdo a
qualquer situacdo subjetiva serd admitida a figura do abuso de direito, visto que nenhuma delas serd jamais
desprovida de fundamento axiologico”. (CARPENA, Heloisa. O abuso do direito no Codigo de 2002 —
Relativizacdo de direitos na 6tica civil-constitucional. In . A parte geral do novo cédigo civil: estudos
na perspectiva civil-constitucional. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 377 e 378).
190 Este dispositivo é o que admitia a teoria do abuso de direito no Codigo Civil de 1916.
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mostra-se previamente reprovado pelo ordenamento, ndo comportando controle
de abusividade.™*

Uma outra discussdo importante no &mbito do abuso de direito € quanto ao critério
intencional. H& diferencas quanto aos elementos elencados para a caracterizacao de um ato
abusivo e, também, para a san¢éo de indenizacao.

A teoria subjetiva preconiza que a culpa do agente deve ser comprovada (ndo ha
necessidade de haver dolo), ou seja, 0 agente deve ter consciéncia de que seu direito
poderia lesionar ou ferir o direito de outrem. Trata-se da consciéncia do mal que o ato pode
causar, ou deixando de prever o mal quando deveria'®?, Trata-se da consideragdo da “boa-
fé objetiva”, ou seja, no dever de agir como um homem reto, pautado pela honestidade,
pela probidade, por um padrdo, um standard de conduta ética.

Para a teoria objetiva, um ato abusivo ndo depende de culpa, de tal modo que
prevalece a finalidade do direito. Ndo se perquire a intencdo do agente na identificacdo do
ato abusivo, apenas se o ato, apesar de estar conforme a letra da lei, esta contrario a sua
finalidade, boa-fé e bons costumes. 1%

Ainda, destaca-se a opinido de que a culpa ndo é elemento necessario para a
caracterizacdo de um ato abusivo, sendo necessaria apenas para a reparacdo, uma das
sancdes previstas para um abuso de direito.*%*

A explicacdo € de que a regra geral é de responsabilidade subjetiva (disciplinada do
Caodigo Civil, artigos 927 e seguintes), sendo que excecles (responsabilidade sem o

191 CARPENA, Helofsa. O abuso do direito no Cddigo de 2002 — Relativizagdo de direitos na Gtica civil-
constitucional. In . A parte geral do novo codigo civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2.
ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 382. Nelson Nery Jr. ainda diferencia com base na existéncia de
culpa ou dolo (desnecesséaria para 0 ato abusivo e necesséria para a identificagdo de um ato ilicito). (NERY
JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo Cédigo Civil e Legislacdo Extravagante Anotados.
S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 109).
192 «Significa que ha de se prevalecer a teoria subjetiva do abuso de direito, a significar que este se
caracteriza quando presente o elemento intencional, ou seja, impde-se que o agente tenha consciéncia de que
seu direito, inicialmente legitimo e secundum legis, ao ser exercitado, desbordou para o excesso ou abuso, de
modo a lesionar ou ferir o direito de outrem. O elemento subjetivo é a reprovabilidade ou a consciéncia de
gue podera causar algum mal, assumindo esse risco ou deixando de prevé-lo quando devia”. (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 124).
193 Muitos estudiosos compartilham dessa opinido: Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. Parte Geral. 2. ed.
Sdo Paulo: Atlas, 2002,), Flavio Tartuce (A funcdo social dos contratos — do Cdédigo de Defesa do
Consumidor ao novo Caédigo Civil. Sdo Paulo: Método, 2005), Inacio de Carvalho Neto (Abuso do Direito. 4.
ed. Curitiba: Jurua, 2006), Ruy Rosado de Aguiar Junior (As obrigacdes e os contratos. Revista CEJ, v. 3, n.
9 set/dez., 1999).
194 “Nio se pode atentar contra a seguranca juridica, ao transformar o exercicio regular de direito em ato
abusivo, nem ampliar as hipoteses de responsabilidade civil objetiva, isto é, a obrigacdo de indenizar sem o
elemento culpa depende de norma especifica”. (PERES, Tatiana Bonatti. Solidariedade e abuso de direito: a
urgente necessidade de retomada dos valores morais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 124).
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elemento intencional, objetiva), estardo legalmente previstas (especificamente nas relagoes
consumeristas, artigos 12 e 14 do Cddigo de Defesa do Consumidor, e em atividades de
risco, artigo 927, paragrafo unico do Cdédigo Civil).

Pode-se dizer que a exigéncia do artigo 187 do Cadigo Civil, de atuacdo de boa-fé,
implica na consideracdo do elemento subjetivo do ato, ou seja na verificagdo da intengéo
do detentor do direito, além da consideracdo do outro, numa atuacao ética e honesta da
letra da lei, conforme determinam os bons costumes. %

Por fim, as sancGes de um ato abusivo podem ser a nulidade do ato e de seus

efeitos!®®, além do dever de indenizago.'®

2.1.2 Abuso do direito de propriedade intelectual

Além da boa-fé e dos bons costumes, outro elemento definidor do abuso de direito
é o fim para o qual foi criado. A analise de um abuso de direito de propriedade intelectual
implica na compreensdo da funcao deste direito. Afinal, o abuso é um conflito entre o0 meio
e o fim. “Quando o meio (os direitos exclusivos de patente definidos em lei) é usado de um
modo que ndo se enquadra no fim (qualquer que ele seja) para que foi criado, esta havendo

abuso”.1%8

195 A definicdo de boa-fé e bons costumes, embora intuitiva, merece uma citagdo quanto ao entendimento da
preocupacao do outro apresentado e de uma atuagdo ética e honesta acima definida. Para tanto cita-se Bruno
Miragem: “(...) a boa-fé afeta a uma eficacia interna da relagdo juridica, entre os sujeitos de uma relagao
juridica j& constituida ou como causa de constituicdo de uma nova relacédo juridica. (...) 0s bons costumes, ao
contrario, dizem respeito a um limite geral, que embora possa também proteger o interesse dos sujeitos de
uma dada relacdo juridica, projeta-se para além da relacdo juridica como cléusula de protecdo do interesse
social dominante, como expressao de valores integrantes de uma moralidade social”. (MIRAGEM, Bruno.
Abuso de direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 149).
19 Artigo 166 do Codigo Civil: “E nulo o negdcio juridico quando: (...) VII - a lei taxativamente o declarar
nulo, ou proibir-lhe a pratica, sem cominar sangao”.
197 Responsabilidade objetiva prevista no Cadigo Civil, artigo 927: Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo. Cddigo de Defesa do Consumidor, artigo 12: O
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existéncia de culpa, pela reparacdo dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricacdo, construcdo, montagem, férmulas, manipulacdo, apresentacdo ou acondicionamento de
seus produtos, bem como por informag6es insuficientes ou inadequadas sobre sua utiliza¢do e riscos. E artigo
14: O fornecedor de servicos responde, independentemente da existéncia de culpa, pela reparacdo dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos a prestagdo dos servicos, bem como por informacdes
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicéo e riscos.
1% CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com
referéncias comparativas ao direito brasileiro. Revista da ABPI, n. 12, p. 48, julho/outubro 1994.
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A seguir sera apresentado o instituto da funcdo social para, em seguida, analisar a
funcéo social do direito de propriedade intelectual para uma compreensdo completa de um
abuso de direito de propriedade intelectual.

Agir em desconformidade com o fim de um direito significa um abuso de direito!®.
“O fim — social ou econémico — de um certo direito subjetivo ndo é estranho a sua
natureza, mas elemento de sua propria natureza”?%, de tal modo que exercer legitimamente
um direito ndo € apenas se ater a sua estrutura formal, mas cumprir o fundamento
axiologico parte deste direito.

O exercicio (ou ndo) de um direito ndo deve ser admitido caso ndo cumpra sua
funcdo ou atinja a finalidade para a qual foi instituido pelo legislador (destaca-se que essa
finalidade pode ser alterada ou relativizada, de tal modo que na analise da funcédo leva-se
em conta 0 momento de aplicacio?®). A funcio social ¢ a razdo da criagcdo de um direito.

Nesse sentido, Ruy Rosado de Aguiar Junior:

A funcéo social do direito tem por escopo estabelecer a finalidade para a qual
0 ordenamento juridico criou a norma concessiva do direito subjetivo. O
direito € um instrumento para realizar os fins do estado; as normas juridicas séo
editadas para alcancar esse objetivo. Quando o direito concedido pela norma se
desvia da finalidade, ndo estard sendo atendida a sua fungdo social?®?. (grifo
Nosso)

Os direitos de propriedade intelectual, como direitos de propriedade, ndo sao
absolutos e estdo condicionados a sua funcdo social, inclusive para existirem: o que se
protege € “a propriedade que atende a funcdo social, aquelas que ndo atendessem,

deveriam ser perdidas, sem qualquer indenizacdo, toda vez que se demonstrasse 0S Seus

199 «“Assim como o ordenamento constitui 0 conjunto de regras sociais obrigatorias, o direito subjetivo, como
parte da juridicidade, ndo poderia ter diferente natureza e finalidade, assumindo carater social tanto na
origem como na missdo que se destina a desempenhar. O ato abusivo consistiria na atuagdo antissocial”.
(CARPENA, Heloisa. O abuso do direito no Codigo de 2002 — Relativizagdo de direitos na ética civil-
constitucional. In . A parte geral do novo cddigo civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2.
ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 377 e 378).
200 |hidem, p. 380.
201 Nesse sentido, Silvio de Salvo Venosa: “E inafastavel certo arbitrio do julgador, ao se defrontar com
situacdes de abuso de direito. Todavia, esse arbitrio € mais aparente do que real, pois o juiz julga em
determinada época, circulando por um contexto social e histdrico, o que fatalmente o fara obedecer a esses
parametros, uma vez que sua decisdo sofrerd o crivo de seus pares”. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito
Civil. Parte Geral. 2. ed. S&o Paulo: Atlas, 2002, p. 577).
202 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Os contratos nos Cadigos Civis francés e brasileiro. Revista CEJ, n.
28, p. 12, jan./mar., 2005.
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desajustes a funcéo social que deveriam preencher”?®®, Fabio Konder Comparato tratou do
tema ainda em 1986 e dispds que:

A noc¢do de funcdo, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria,
significa um poder, mais especificamente, o poder de dar ao objeto da
propriedade destino determinado de vincula-lo a certo objetivo. O adjetivo social
mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e ndo ao interesse
préprio do dominus; o que ndo significa que ndo possa haver harmonizacéo entre
um e outro. Mas, de qualquer modo, se se esta diante de um interesse coletivo,
essa funcdo social da propriedade corresponde a um poder-dever do
proprietario, sancionavel pela ordem juridica?®. (grifos nossos)

O adjetivo dado por Comparato, “de um poder-dever do proprietario”, ¢ aplicado
em diversas noc¢des atuais do direito de propriedade.

A funcdo social da propriedade no ordenamento juridico brasileiro esta
expressamente assegurada pela Constituicdo Federal, artigo 5° inciso XXIII — “a
propriedade atendera a sua funcio social”?%. A funcdo social da propriedade é também
principio que norteia a ordem econdmica (artigo 170, inciso 111 da Constituicdo Federal).

Os direitos de propriedade intelectual, por serem propriedade, j& contam com o
aspecto da funcdo social. Nao obstante, a Constituicdo Federal previu ainda,
expressamente, que as criacdes industriais terdo fungdes especificas que norteiam a

concessao e execucao destes direitos de propriedade, disposto no artigo 5°, inciso XXIX:

[...] a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporéario para
sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, & propriedade das
marcas, aos homes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social € o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais. (grifo
Nosso)

Assim, verifica-se que os privilégios de um direito de propriedade industrial devem

favorecer a sociedade como um todo, por meio do desenvolvimento tecnolédgico e

28 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Novos Aspectos da Funcdo Social da Propriedade no Direito
Publico. Revista de Direito Publico, S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano XII, n. 200, p. 44, out. dez
2010.

204 COMPARATO, Fabio Konder. Funcdo social da propriedade dos bens de producdo. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econdmico e Financeiro, Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano XXV, n. 63, p.
75, julho/setembro de 1986. O autor explica que foi com a primeira Constituicdo Republicana Alema, em
Weimer, em 1919, que a ideia de funcdo social da propriedade fez parte do direito positivo, nesse sentido, seu
artigo 135: “A propriedade obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, servir o interesse da coletividade”.

205 A insercdo do dispositivo de fungdo social da Constituicdo se deu com a ultima (de 1988). No entanto,
com a Constituicdo de 1946 havia a previsdo de que o uso da propriedade deveria ser condicionado ao bem-
estar social (artigo 147) e ainda em 1933, no projeto da Constituicdo de 1934, havia tal previsdo. (GOMES,
Orlando. Direitos Reais. 19. ed. rev. atual. e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.
130).
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econdmico do pais, e ndo apenas os detentores de tais direitos. De outro dispositivo
constitucional, verifica-se que tal desenvolvimento tecnoldgico deve ter ainda como
preocupacao os problemas brasileiros?%.

Ainda que ndo haja previsdo similar para os direitos autorais, a outorga de
propriedade a tais criagdes determina sua fungdo social.?’” Nesse sentido de preocupacéo
social, os direitos autorais possuem previsdo constitucional especifica quanto a
democratizacio de acesso, a fim de promover o desenvolvimento cultural do pais.?%®

N&o obstante a critica & admissdo de normas internacionais de direitos de
propriedade intelectual, o Acordo TRIPS dispde de nogdes importantes da funcdo de um

direito de propriedade intelectual. Nesse sentido, os objetivos no artigo 7°:

A protecdo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promogéo da inovacéo tecnoldgica e para a
transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio matuo de produtores e
usudrios de conhecimento tecnolégico e de uma forma conducente ao bem-
estar social econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigac@es. (grifos
N0Ss0S)

Nas regras de propriedade intelectual do direito brasileiro, constata-se a previsdo da
funcionalizacdo deste direito no Cadigo de Propriedade Industrial de 1945, ainda que numa

visdo mais privatista®®®:

206 Artigo 218 da Constitui¢io Federal: “O Estado promoverd e incentivard o desenvolvimento cientifico, a
pesquisa, a capacitacdo cientifica e tecnoldgica e a inovagdo. (...) § 2° A pesquisa tecnoldgica voltar-se-a
preponderantemente para a solu¢do dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional”.
207 Denis Barbosa assim explica “A dupla incidéncia da funcionaliza¢io constitucional implica, no campo da
Propriedade Industrial, de menos elaboragdo, ou de menos profundidade da doutrina pertinente. Dai também
porque a literatura autoralista compreenda a mais incisiva construgdo da funcionalizagdo do Direito em nossa
literatura. Nao h& outra vinculacdo dos direitos autorais ao propdsito social, no texto constitucional, sendo a
clausula geral do Art. 50, XXII” (p. 21). Para tanto, o autor explica que entre os interesses do direito do autor
estariam o desenvolvimento cultura, que também é educacional; o interesse dos consumidores; o interesse
empresarial; os interesses das entidades de gestdo coletiva; os interesses do criador intelectual. Nesse sentido
BARBOSA, Denis. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, p. 22. Disponivel em:
<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>. Acesso em 30 de outubro de 2016. citando Allan Rocha de
Souza. A funcéo social dos direitos autorais, Faculdade de Direito Milton Campos, 2005.
208 Artigo 215 da Constituigdo Federal:“O Estado garantira a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso as fontes da cultura nacional, e apoiara e incentivard a valorizacao e a difusdo das manifestacbes
culturais. (...) § 3° A lei estabelecerd o Plano Nacional de Cultura, de dura¢do plurianual, visando ao
desenvolvimento cultural do Pais e a integragdo das acfes do poder publico que conduzem a: (...) IV
democratizacdo do acesso aos bens de cultura”.
209 E nossivel encontrar previsio de fungdo na primeira lei de propriedade intelectual no Brasil, Alvara de 28
de abril de 1809, eis a disposicdo do artigo 6°, “toda na¢do goze do fruto dessa invengdo” no fim da
concessdo da exclusividade. Ndo se compartilha desta visdo haja vista a auséncia de funcionaliza¢do durante
0 periodo previsto para seu uso exclusivo.
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Art. 2° - A protecdo da propriedade industrial, em sua funcéo econdmica e
juridica, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para
melhor aproveitamento e distribuicdo da riqueza, mantendo a lealdade de
concorréncia no comércio e na industria e estimulando a iniciativa
individual, o poder de criacdo, de organizacdo e de invencéo do individuo.
(grifos nossos)

No mesmo sentido, a lei que criou o INPI?®, de 1970, deu ao instituto, como
finalidade principal, regular a propriedade industrial, “tendo em vista a sua fungéo social,
econdmica, juridica e técnica”.?!! Denis Barbosa explica que este artigo ora transcrito é a
raiz do inciso XXIX do artigo 5° da Constituicdo Federal, que da os parametros da funcéo
social da propriedade industrial hodiernamente?*2,

Da leitura do atual preceito constitucional, identifica-se, portanto, que a protecéo de
um direito de propriedade industrial apenas é mantida a medida que respeite o interesse
social e o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais, numa preocupacdo direta
com o outro (como determina a teoria do abuso de direito). Os demais bens de propriedade
intelectual, que ndo industrial, possuem a funcéo social determinada pelo preceito genérico
da Constituicdo Federal (artigo 5°, inciso XXIII), além de outros preceitos que preveem um
proposito ao direito dispersos no texto?'3, consubstanciados com a origem para outorga de
cada direito, sem perder a preocupacdo direta com o outro (nos termos da teoria do abuso
de direito).

Um objetivo comum entre os diferentes bens imateriais, para 0s quais 0
ordenamento garante um uso exclusivo por determinado periodo, pode ser obtido pela
leitura do artigo 7° do Acordo TRIPS, ja transcrito: uma propriedade intelectual possui a
tarefa de promover inovacao e possibilitar a sua transferéncia e difusdo, a fim de promover
0 bem-estar social?!*. Ou seja, um direito de propriedade intelectual deve promover e
garantir o acesso a inovacao para ser mantido e protegido.

210 | ei n. 5.648/1970, ainda em vigéncia, embora reformada.

211 Trata-se da redacdo do artigo atual, com o mesmo trecho do artigo da lei de 1970. Ainda, este artigo, antes

de ter sido reformado, contava com um paragrafo Unico que reforgava a responsabilidade social da concessao

dos titulos de propriedade industrial: Paragrafo Unico. Sem prejuizo de outras atribuicBes que Ihe forem

cometidas, o Instituto adotard, com vistas ao desenvolvimento econdmico do Pais, medidas capazes de

acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢cBes de negociagdo e

utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura ratificacdo ou

denuncia de convengdes, tratados, convénio e acordos sébre propriedade industrial. (grifo nosso)

22 BARBOSA, Denis. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, p. 22. Disponivel em:

<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>. Acesso em 30 de outubro de 2016.

213 Como para o direito de autor, anteriormente previsto.

214 0 Acordo TRIPS ainda dispde de dispositivo que visa expressamente a repressdo de praticas que vdo de

encontro aos dispositivos pontuados. Nesse sentido o Artigo 8.2: Desde que compativeis com o disposto
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Assim, exercer um direito de propriedade intelectual que ndo cumpra tais fins é
abusar desse direito. Ha quem destaque que apenas haveria abuso de direito por parte de
qguem usa o direito, assim, ndo haveria abuso na utilizacdo de uma patente obtida por meio
de fraude®®®. N4o ha abuso, porque ndo haveria direito?®,

Destaca-se, ainda, que ha o abuso pela ndo utilizacdo do direito de propriedade
intelectual, haja vista que a concessdo do direito visa que a inovagéo seja difundida. Trata-
se do “poder-dever” perante a coletividade apontado por Comparato.

A repressao de um ato abusivo de direito se da pela nulidade do ato, conforme o
Codigo Civil; além de eventual indenizagdo?'’. Assim, o abuso de direito poder gerar a
perda da possibilidade de reivindicar a exploracdo exclusiva do objeto tutelado perante
terceiros?'®. Verifica-se também a previsdo de desapropriacdo dos direitos, em caso de

abuso, por ser um direito de propriedade.?*®

neste Acordo, poderdo ser necessarias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de
propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a praticas que limitem de maneira
injustificavel o comércio ou que afetem adversamente a transferéncia internacional de tecnologia. (grifo
Nosso).
215 Nuno T. P. Carvalho, em estudo dos precedentes norte-americanos, destacou que “alguma jurisprudéncia
norte-americana tem equivocadamente entendido ter ocorrido abuso quando o titular exerce o direito
decorrente de patente obtida por meio de fraude”. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente -
um estudo do direito dos Estados Unidos com referéncias comparativas ao direito brasileiro. Revista da
ABPI, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994). O que o autor explica em seguida é que seria uma patente nula e nao
um abuso a um direito legitimamente garantido.
216 |hidem, p. 70.
217 Cita-se um precedente do STJ em que foi verificado o abuso de direito relacionado ao direito de
propriedade industrial. A Microsoft teria “abusado” as medidas cabiveis para verificar a existéncia de
“pirataria de software”. Por meio de uma cautelar, foram realizadas vistorias, busca e apreensdo para esta
analise e cumprido o mandado, ndo teriam sido encontrados programas ilegais. O fato teria se espalhado
gerando prejuizos de dano moral a empresa objeto da cautelar. Na decisdo do STJ, ndo foi verificada ma-fé
da Microsoft, apenas “erro grosseiro no exercicio do seu direito”. Importante destacar que este julgado
destaca que o Codigo Civil de 2002 acolheu a concepcdo objetiva do instituo, ou seja, ndo se exige um
elemento subjetivo especifico, bastaria apenas “excesso manifesto no exercicio desse direito”, nesse sentido,
estaria a violacdo a boa-fé objetiva. “O presente caso é paradigmatico, pois a conduta da empresa recorrente
violou, inequivocadamente, os ditames da boa-fé objetiva, restando caracterizado o abuso de direito, pois a
empresa recorrida sequer utilizava os programas de computador (“software”) da empresa recorrente. Resta
configurado o erro grosseiro ou, pelo menos, uma conduta que ndo foi pautada pela boa-fé objetiva, que
exigia maior diligéncia e cuidado na propositura de uma medida judicial com a forca da acdo cautelar
proposta”. A Microsoft foi condenada ao pagamento de R$ 100.000,00 de indenizagdo por conta do seu
abuso de direito. Recurso Especial n. 1.114.889-DF, julgado em 15 de maio de 2012.
218 A titulo de exemplo, verifica-se o que acontece nos tribunais norte-americanos, em acgoes de contrafacéo.
Se o contrafator alegar e demonstrar em defesa o abuso de direito de propriedade intelectual, podera
continuar a usar a invencéo, enquanto a pratica abusiva perdurar. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos
direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referéncias comparativas ao direito
brasileiro. Revista da ABPI, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994, p. 45).
219 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 12. ed. Sdo Paulo: Malheiros,
2000, p. 695.
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Por fim, destaca-se que na Lei de Propriedade Industrial ha a previsdo de licenca
compulséria no caso abuso no uso de patentes (artigo 68), porém aplica-se esse
instrumento a todos os direitos de propriedade industrial. A Lei de Direitos Autorais, por
sua vez, ndo traz a previsdo de sancdo em caso de abuso de direito. No entanto, para essa
modalidade de direito cabe também a desapropriacéo, a nulidade do ato e a impossibilidade
de poder reivindicar o direito, tendo em vista que o instituto do abuso de direito se aplica a

todos as modalidades de direito.

2.1.3 Doutrina do patent misuse

Ao se falar em abuso de direito de propriedade intelectual, ndo se pode deixar de
comentar a doutrina do patent misuse dos Estados Unidos, pais em que a aplicagdo dos
direitos de propriedade intelectual é mais antiga e, assim, relevantes debates ja ocorreram.
A apresentacdo de alguns casos paradigmaticos desta doutrina e a analise da configuracéo
do ato elucidam bem a questdo do abuso de direito de propriedade intelectual, além da
relevante preocupacdo em se diferenciar esta pratica de uma infracdo ao direito da
concorréncia por meio de um direito de propriedade intelectual.??°

Os primeiros casos de patent misuse, de mau uso de patente, nas cortes norte-
americanas séo relacionados a situagdes em que a venda ou o licenciamento de um produto
patenteado € condicionado a aceitacdo de outro produto, ndo objeto da patente (casos de
venda ou licenca casada — tying agreements). Posteriormente, 0 mau uso foi identificado
em mais praticas, como restrices de licenca, cobranca de royalties ap0s a expiracdo do
direito de exclusividade, entre outras, e em outros bens imateriais, ndo apenas em relacéo a
patente??!,

A origem da doutrina do patent misuse nos Estados Unidos é dos anos de 1900. Um
dos primeiros casos € Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., ainda que se
reconheca que ndo tenha sido este caso que inaugurou a doutrina tal como se conhece

hoje??2. Neste precedente, o titular da patente havia processado o réu por violagio dos

220 Este ponto levou em conta o capitulo 10, “Misuse”, do livio: HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN,
Christina. Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation. New York: Oxford, 2012.
Como também o ponto “Evolution of the Patent Misuse Doctrine” do livro: ABA. Intellectual Property and
Antitrust Handbook, Chicago: ABA, 2007.
221 |bidem, p. 259.
222 |bidem, p. 261.
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termos de um aviso que aquele tinha colocado em uma méaquina patenteada de filme-
projetor. O aviso previa que o operador do projetor utilizasse somente os filmes ndo
patenteados do titular da patente da maquina. O caso era, assim, de venda casada, na qual
uma empresa condiciona a venda ou o licenciamento de um produto (o projetor
patenteado) a outro (os filmes néo patenteados).

A Suprema Corte daquele pais rejeitou o argumento de que um detentor de uma
patente poderia licencia-la nos termos que Ihe bem agradasse??®. Um dos pressupostos da
decisdo foi de que uma patente da ao titular o direito de controlar a patente, porém néo
concede o direito de controlar interesses alheios ao objeto da patente??*. Destaca-se que a
deciséo levou em conta questdes do direito de propriedade intelectual em si, considerando,
sobretudo, o interesse publico violado ao agente buscar exclusividade em outro mercado

gue ndo o do objeto da patente. Nesse sentido, verifica-se um trecho da deciséo:

A restriction which would give to the plaintiff such a potential power for evil
over an industry which must be recognized as an important element in the
amusement life of the nation, under the conclusions we have stated in this
opinion, is plainly void because wholly without the scope and purpose of our
patent laws, and because, if sustained, it would be gravely injurious to that
public interest, which we have seen is more a favorite of the law than is the
promotion of private fortunes.??® (grifo nosso)

Interessante a observacdo realizada por Hovenkamp e Bohannan na anéalise da
decisdo, de esta ter considerado mais a protecdo da propriedade intelectual que da

concorréncia: se a detentora da patente tivesse sido autorizada a manter a restricdo quanto

223 «gyich a restriction is invalid because such a film is obviously not any part of the invention of the patent
in suit; because it is an attempt, without statutory warrant, to continue the patent monopoly in this particular
character of film after it has expired, and because to enforce it would be to create a monopoly in the
manufacture and use of moving picture films, wholly outside of the patent in suit and of the patent law as we
have interpreted it” (grifo nosso). (MOTION Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917).
Disponivel em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/case.html>).
224 |t has long been settled that the patentee receives nothing from the law which he did not have before, and
that the only effect of his patent is to restrain others from manufacturing, using, or selling that which he has
invented. The patent law simply protects him in the monopoly of that which he has invented and has
described in the claims of his patent”.
225 “Uma restrigdo que daria ao seu detentor tamanho poder potencial para o mal sobre uma industria que
deve ser reconhecida como um elemento importante na vida de entretenimento da nagdo, com as conclusdes
gue nds chegamos nesse parecer, é claramente nula porque totalmente sem 0 escopo e o propésito das nossas
leis de patentes e porque, se sustentado, seria gravemente prejudicial para aquele interesse pablico, que vimos
que para a lei é preferivel do que a promogéo de fortunas privadas” (Tradugdo livre).
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aos filmes rodados no projetor patenteado a apenas os seus, teria havido uma diminuicao
na producéo de filmes — ou seja, um problema mais de inovagéo que de concorréncia?%.

Outro caso paradigmatico do inicio da aplicacéo da teoria do patent misuse também
é da vinculacdo de um produto patenteado com outro nao objeto de patente: Carbice Corp.
v. Patents Development Corp. Trata-se da venda de container com “gelo seco” (este ndo
patenteado) para transporte de sorvetes e outros alimentos??’. O processo se iniciou contra
um outro fabricante de gelo seco que estaria vendendo o produto aos detentores dos
containers. A Suprema Corte entendeu, mais uma vez, que ndo tinha razéo para a detentora
da patente dos containers estar livre da concorréncia no mercado de gelo seco — até porque
este produto ndo era patenteével.

Outro caso paradigmatico — e este traz a origem moderna da doutrina do patent
misuse — é o caso Morton Salt. Trata-se de pratica relacionada a patente de uma maquina
que pesa e injeta sal nos alimentos durante o processo de enlatamento??, O titular da
patente exigia que apenas seus tabletes de sal — seu mercado de atuacdo originario —
fossem utilizados.

A Suprema Corte reprovou tal acdo utilizando como argumento o limite de
exclusividade garantido na outorga de uma patente??®. Na deciséo, foi inclusive afastada a
necessidade de verificar se havia uma violagdo a uma das leis de concorréncia norte-

americana, haja vista que tal situagdo ja ia de encontro ao interesse plblico?®.

26 HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. Creation without restraint: promoting liberty and
rivalry in innovation. New York: Oxford, 2012, p. 267.
27 CARBICE Corp. v. Patents Development Corp. 283 U.S. 27 (1931). Disponivel em
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/27/case.html>.
28 MORTON Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). Disponivel em
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/488/case.html>.
229 «It thus appears that respondent is making use of its patent monopoly to restrain competition in the
marketing of unpatented articles, salt tablets, for use with the patented machines, and is aiding in the
creation of a limited monopoly in the tablets not within that granted by the patent. A patent operates to
create and grant to the patentee an exclusive right to make, use, and vend the particular device described
and claimed in the patent. But a patent affords no immunity for a monopoly not within the grant” (grifo
nosso). E em outro trecho, ha clara opgo pelo interesse publico: “Where the patent is used as a means of
restraining competition with the patentee's sale of an unpatented product, the successful prosecution of an
infringement suit, even against one who is not a competitor in such sale, is a powerful aid to the
maintenance of the attempted monopoly of the unpatented article, and is thus a contributing factor in
thwarting the public policy underlying the grant of the patent. Maintenance and enlargement of the
attempted monopoly of the unpatented article are dependent to some extent upon persuading the public of the
validity of the patent, which the infringement suit is intended to establish. Equity may rightly withhold its
assistance from such a use of the patent by declining to entertain a suit for infringement, and should do so at
least until it is made to appear that the improper practice has been abandoned and that the consequences of
the misuse of the patent have been dissipated” (grifo nosso).
230 «1t js unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for we conclude that, in any
event, the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the alleged
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A medida que a doutrina do patent misuse passou a ser mais utilizada, alguns casos
encontraram apoio nas leis de direito da concorréncia®!, de tal modo que a aplicacio da
doutrina do misuse poderia ser observada com dois enfoques. Um deles que leva em
consideracdo pressupostos de concorréncia, porém ndo correta ou totalmente considerados,
e 0 outro que se preocupa com os objetivos do direito de propriedade intelectual em si.

Quanto ao enfoque concorrencial, 0 mau uso da patente seria apenas verificado
quando a conduta violasse a lei de concorréncia®®?. Na leitura de Hovenkamp e Bohannan,
0s principios concorrenciais como base da aplicacio do mau uso dos direitos de
propriedade intelectual tiveram uma aplicacdo desmedida, chegando ao ponto de a
Suprema Corte entender que uma detencédo de poder de mercado poderia ser presumida nos
casos de venda casada relacionados a direitos de propriedade intelectual. Segundo os
autores, esta visao equivocada teria sido retificada apenas em precedentes a partir de 2006,
em que a Suprema Corte exigiu a identificacdo de poder de mercado para a existéncia de
uma infragéo.?

Ainda, a “alavancagem”, pratica de “alavancar” o poder de mercado de um produto
para outro, corretamente identificada no caso dos projetores?*, teria sido erroneamente
identificada em outros casos. Havia um entendimento de que a relagéo entre um produto,
objeto do direito de propriedade intelectual em um mercado, e outro produto,
eventualmente casado na venda ou no licenciamento, era ilegal porque o produto protegido
sempre estendia ou “alavancava” os lucros no segundo produto.

Nesse sentido, estaria 0 caso do gelo seco anteriormente apresentado, no qual teria

havido a identificacdo imprecisa de uma pratica de alavancagem, tendo em vista que ndo

infringing machines is contrary to public policy, and that the district court rightly dismissed the complaint
for want of equity”. (grifo nosso).
231 «Qver time, however, courts came to judge many cases of alleged misuse by antitrust standards, mainly
because antitrust law provides well-developed rules by which to judge the complexities of effects on
competition”. (HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. Creation without restraint: promoting
liberty and rivalry in innovation. New York: Oxford, 2012, p. 259).
232 Hovenkamp e Bohannan fazem referéncia a importante jurista e estudioso do direito de concorréncia, que
teria identificado a doutrina do misuse com as restrigdes do direito de concorréncia: “Judge Posner held in
earlier patent misuse cases that antitrust standards should control because misuse is a doctrine about
restraints on competition, and only antitrust provides a body of law that is rich in competition doctrine”,
(Ibidem, p. 267).
233 «Because a patent does not necessarily confer market power upon the patentee, in all cases involving a
tying arrangement, the plaintiff must prove that the defendant has market power in the tying product”
(grifo nosso). (ILLINOIS Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc. 547 U.S. 28 (2006). Disponivel em:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/28/).
234 Em que o detentor da patente tinha a intencdo de alavancar um outro mercado (de filmes) que nio o
mercado do objeto da patente (projetor).
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havia evidéncias de poder no mercado do produto patenteado (containers), nem no
mercado do produto do outro mercado (gelo seco), que ndo era sequer patentedvel.

Desse modo, na pressuposicdo de que necessariamente um produto objeto de um
direito de propriedade intelectual resultaria na alavancagem de outro, haveria uma
aplicacdo equivocada da teoria da alavancagem por ndo se considerar 0 pressuposto
concorrencial de poder de mercado em ambos os mercados.

Por fim, Hovenkamp e Bohannan contestam a aplicacdo desmedida do direito de
concorréncia em casos de mau uso de direito de propriedade intelectual, visto que a
politica de propriedade intelectual possui suas proprias razfes para reprimir a extrapolacéo
do uso do direito®®.

Misuses doctrine is a creature of IP law, not antitrust law. (...) Thus, while
misuse might continue to protect against antitrust violations, it should also apply
when an IP holder violates IP policy even absent an antitrust violation. IP policy
is concerned with promoting not only competition but also new innovation and
access to the public domain. (...) Misuse must be more than a simple restatement
of antitrust law. Its legitimate concern is with practices that undermine IP’s
core policies.?® (grifos nossos)

A anélise critica da aplicacdo da doutrina do misuse no direito norte-americano
realizada por Hovenkamp e Bohannan pontua que a identificacdo de uma prética abusiva
de um direito de propriedade intelectual deve estar focada, primeiramente, nas
preocupacOes da politica deste direito, quais sejam, a promocao de inovacgao e 0 acesso ao
dominio publico, e ndo nos principios concorrenciais.

No direito brasileiro, o abuso de direito de propriedade intelectual ocorre quando
ndo é observada a funcdo social deste direito, que determina a sua criacdo e seus objetivos,
identificados, assim como no direito norte-americano, como o fomento e a garantia de

acesso a inovacdo. A anélise dos autores é Util e deve ser aplicada nesta jurisdicdo a fim de

2% «Today, many cases apply a predominantly antitrust-based standard for misuse, emphasizing Market
power in the primary (typically patented) product as the key ingredient. The antitrust approach undervalues
the fact that the roots of misuse doctrine lie in IP policy, not in antitrust policy, and IP policy has its own
reasons for limiting overreaching”. (HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. Creation without
restraint: promoting liberty and rivalry in innovation. New York: Oxford, 2012, p. 260).

236 |bidem, p. 270 e 271. “A doutrina dos misuses é uma criatura da lei de PI. (...) Assim, enquanto 0 mau uso
pode continuar a ir de encontro a violagdes antitruste, ele também deve ser aplicado quando um detentor de
Pl viola uma politica de Pl ainda que ausente uma violacéo antitruste. A politica de PI é preocupada com a
promogdo ndo somente da concorréncia, mas também com a inovacgdo e acesso ao dominio publico. (...)
Misuse deve ser mais que simplesmente reformulacdo de lei antitruste. Sua legitima preocupacdo é com
pratica que enfraquecem as politicas centrais do PI” (Tradug@o livre).

85



manter o foco do abuso de direito na politica do direito de propriedade intelectual, sem

exigir uma constatacdo de violagdo ao direito da concorréncia.

2.2 Caracterizacdo do exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual como

infracdo a ordem econémica

Apresentada a caracterizacdo de uma pratica de abuso de direito de propriedade
intelectual — a contrariedade a sua fungdo social de promocdo e garantia de acesso a
inovacdo —, parte-se para a analise de uma infracdo ao direito da concorréncia por meio de
um direito de propriedade intelectual.

Primeiramente, serdo pontuados os pressupostos de identificacdo desta situacdo no
direito brasileiro, levando-se em conta os requisitos de poder de mercado, eficiéncias e
razoabilidade da conduta analisados em ponto anterior. Em seguida, serd analisada a
caracterizacdo desta infracdo nos Estados Unidos e na Europa, com a apresentacdo de
precedentes que elucidam bem a evolucdo da analise. Ainda, analisa-se se 0 abuso de
direito de direito de propriedade intelectual pode ser considerado requisito na configuracédo
de uma infracdo a ordem econémica.

Por fim, apresentam-se dois casos que perpassaram este estudo, o caso das
autopecas, ainda pendente de decisdo final administrativa, o que determina a relevancia da
sua andlise, e o caso Microsoft, relevante precedente europeu sobre o0 assunto, haja vista a
eleicdo de parametros importantes na identificacdo da infracdo. A analise realizada busca
apresentar a metodologia utilizada pelas autoridades na identificagdo do exercicio abusivo
do direito de propriedade intelectual como infracdo a ordem econdmica.

2.2.1 Caracterizacao da infracdo ao direito da concorréncia por meio de um direito de

propriedade intelectual no Brasil

A diferenca entre uma situacdo de abuso de direito de propriedade intelectual e uma
conduta anticompetitiva por meio de um direito de propriedade intelectual estad na
identificacdo de poder de mercado e seu uso abusivo para a caracterizacdo de uma infragdo

contraria a ordem econémica.
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Para tanto, dois pressupostos devem estar necessariamente bem pontuados na
anélise de uma conduta anticompetitiva por meio do direito de propriedade intelectual.
Primeiro: o detentor do direito de propriedade intelectual ndo detém, necessariamente,
poder de mercado. Segundo: a analise de uma conduta deve ser realizada por meio da regra
da razdo, isto é, devem ser considerados os efeitos positivos liquidos ao bem-estar do
consumidor.

Mesmo que um direito de propriedade intelectual resulte na detencdo de um poder
de mercado, este poder ndo ofenderia, por si s6, o direito da concorréncia®®’. De todo
modo, ha condutas relacionadas ao exercicio do direito de propriedade intelectual que
podem configurar uma infragéo a concorréncia.

Assim, em uma investigacdo do exercicio abusivo de direito de propriedade
intelectual como infracdo a ordem econémica, deve-se identificar (i) o poder de mercado
em relacdo a cada um dos mercados relevantes identificados; (ii) a intencdo na producdo de
determinados efeitos pontuados nos incisos do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorréncia;
(iii) a auséncia de razoabilidade na pratica — ou seja, que os efeitos ao bem-estar dos
consumidores devem ser negativos com desincentivo a inovacéao.

A aplicacdo da regra da razdo a casos de propriedade intelectual parece ndo ser
questionada pela autoridade brasileira. Nesse sentido, vide trecho do ultimo parecer

opinativo no caso das autopecas:

Nesse sentido, embora seja certo que o exercicio de direitos de propriedade
intelectual ndo constitua, de modo algum, uma conduta anticompetitiva per se, e
que muitas vezes sequer confira qualquer poder de mercado ao seu detentor, ndo
raro esses direitos surtem efeitos anticompetitivos que, efetivamente, importam
uma conduta anticompetitiva, passivel de intervencdo desta autoridade
antitruste®3,

O artigo 36 da Lei de Defesa da Concorréncia, que elenca os requisitos de uma
infracdo ao direito da concorréncia, apresenta no paragrafo terceiro, em incisos, exemplos
de condutas que podem ser consideradas anticoncorrenciais. Ndo séo hipéteses taxativas,
porém a mencéo expressa destas condutas pode significar uma maior recorréncia ou maior

preocupacao do legislador com tais situacdes.

237 Nesse sentido, o artigo 36, paragrafo 1° da lei de concorréncia, que excetua a dominagdo de mercado
relevante se a conquista for resultando da maior eficiéncia do agente econdmico em relacdo a seus
competidores.
238 Nota Técnica n. 15/2016, par. 441.
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Dentre tais exemplos, podem ser identificados quatro incisos que relacionam uma

infracdo de abuso de poder econdmico a um direito de propriedade intelectual:

Q) impedir o acesso de concorrente as fontes de insumo, matérias-primas,
equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuicéo (inciso
V) — deste inciso destaca-se 0 impedimento de acesso a tecnologia, que
pode ser verificado quando h4 a recusa de licenciamento de uma patente, de
outro direito ou de uma tecnologia, como observado no caso Microsoft,
analisado a seguir;

(i) regular mercados de bens ou servicos, estabelecendo acordos para limitar
ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnoldgico, a producdo de
bens ou prestacdo de servigos, ou para dificultar investimentos destinados a
producdo de bens ou servicos ou a sua distribuicdo (inciso VIII) — deste
inciso destaca-se a limitacdo a pesquisa e ao desenvolvimento. A
verificacdo desta hipdtese ocorre, por exemplo, quando um acordo de
licenciamento de direito de propriedade intelectual possui clausulas que
condicionam o licenciamento a alguma restri¢cdo de pesquisa no escopo do
direito de propriedade intelectual objeto do contrato;

(iti)  acambarcar ou impedir a exploragéo de direitos de propriedade industrial
ou intelectual ou de tecnologia (inciso XIV) — acambarcar significa reter
algo para si e se verifica, por exemplo, na situacdo identificada pela
Superintendéncia-Geral no caso das autopecas, em que uma das
montadoras, além de ndo licenciar o registro, ndo estaria ofertando as pecas
no mercado?*. Evidente que se a detentora do direito de propriedade
intelectual acambarca a exploracdo, porém oferta no mercado produtos em
valores compativeis, sem causar prejuizo ou efeitos negativos ao
consumidor e a inovacdo, ndo se fala de pratica condenavel pelo direito da
concorréncia. Nesse sentido, verifica-se o fornecimento de capsulas de café
em aluminio da marca Nespresso — a empresa € a Unica que fornece as
capsulas neste material, porém os disponibiliza no mercado de maneira
acessivel. Ainda, destaca-se a possibilidade de adquirir capsulas em outro

material, que ndo aluminio (ainda que haja uma discussdo quanto a

239 Nota Técnica n. 15/2016, par. 458.
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substituibilidade completa entre o produto, considerando a diferenga no
material) e a existéncia de outras maquinas de café que afetam o poder de
mercado nas capsulas de café em aluminio; e, por fim,

(iv)  exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial,
intelectual, tecnologia ou marca (inciso XIX) — este inciso € uma das
novidades vindas da ultima Lei de Defesa da Concorréncia e merece uma
analise pormenorizada.

A atual Lei de Defesa da Concorréncia, em gue se encontra esse inciso, é de 2011;
no entanto, verifica-se este dispositivo ainda no projeto de lei de 20042, de relatoria do
entdo deputado federal, Sr. Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira. Nao se encontram, nas
justificativas deste projeto de lei, os motivos especificos para inclusdo deste inciso.
Também ndo ha, nos pareces e votos proferidos por senadores e deputados na tramitagédo
deste projeto de lei, uma analise mais atenta a este ponto®*, o que leva & conclusdo que tal
sugestdo ndo sofreu nenhum veto ou emenda.?*?

Do que é dada publicidade pelo Cade, ndo se verificam muitas investigacfes em
que este dispositivo tenha sido expressamente mencionado. Além do caso das autopecas,
verifica-se o0 inquérito administrativo em face da Astrazeneca, cuja alegacdo € de que a
empresa teria adotado estratégia conhecida como patent cluster ou ring fencing, que
consiste em formular varios pedidos de patente para um Unico produto a fim de aumentar o
escopo de exclusividade do produto®*®. Ha ainda o inquérito administrativo instaurado em
face da Abbott/AbbVie, que visa averiguar praticas de sham litigation, abuso de

propriedade industrial, preco predatério e subsidio cruzado. A Abbott (atual AbbVie) teria,

240 projeto de lei n. 3.937/2004.
241 O Unico trecho que o menciona é do voto do entdo deputado Ciro Gomes, em setembro de 2007:
“Incorporamos também neste paragrafo das condutas exemplificativas, modificagdes propostas no Projeto do
Deputado Carlos Cadoca nas quais se caracteriza de forma mais direta e consolidada as praticas de cartel, em
contraposi¢do a redagdo original do Projeto do governo. Outras condutas exemplificativas como o caso da
concessdo de exclusividade e exploragdo abusiva de direitos de propriedade intelectual, propostas pelo
ilustre Deputado, foram incorporadas” (grifo N0sso). Disponivel em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=569577&filename=PRL+1+PL3
93704+%3D%3E+PL+3937/2004>.
242 Destaca-se que além do projeto de lei n. 3.937/2004, houve um segundo projeto relacionado, projeto de lei
n. 5.877/2005, que foram apensados em 31 de outubro de 2005.
243 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica. Associagdo Brasileira das IndUstrias de
Medicamentos Genéricos Pro-Genéricos v. Astrazeneca AB Astrazeneca do Brasil Ltda. Inquérito
Administrativo n. 08012.001693/2011-91.
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supostamente, obtido patentes indevidas e pleiteado sua protecdo, obstando a
comercializagdo de produtos concorrentes?*,

Por fim, uma préatica caracterizada como infragdo ao direito da concorréncia é
punivel com multa, cujo célculo é diferenciado de acordo com a natureza do ente
penalizado, assim classificado na lei de concorréncia®®: (i) empresa*®, (ii) demais pessoas
juridicas de direito publico ou privado, associa¢fes de entidades ou pessoas constituidas de
fato ou de direito, ainda que temporariamente e sem personalidade juridica, que nédo
exercam atividade empresarial, ndo sendo possivel utilizar-se do critério do faturamento
utilizado para as empresas®*’, (iii) pessoa fisica com cargo de administrador?*®; (iv) demais
pessoas fisicas?*®.

Além de multa, a Lei de Defesa da Concorréncia prevé que poderdo ser impostas
outras penas, isoladas ou cumulativas, “quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o
interesse publico geral”?°, ou seja, em casos em que a sangdo pecuniaria ndo é considerada
suficiente para reprimir o ilicito. Sdo citados exemplos como a publicacdo em jornal de
extrato da decisdo condenatoria; proibicao de contratar com instituicdes financeiras oficiais
e de participar de licitagdo publica e indireta; “qualquer outro ato ou providéncia
necessarios para a eliminagdo dos efeitos nocivos a ordem econdmica”?®!, das quais se

destaca a recomendagdo aos orgaos publicos competentes para que “seja concedida licenga

244 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica. Cristalia Produtos Quimicos e Farmacéuticos
Ltda. v. Abbivie Farmacéutica Ltda e Abbott Laboratories Inc. Inquérito Administrativo n.
08012.011615/2008-08.
245 Artigo 37 da Lei de Defesa da Concorréncia.
246 Multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado, obtido no
ultimo exercicio anterior a instauracdo do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em que
ocorre a infragdo, a qual nunca serd inferior a vantagem auferida, quando for possivel sua estimacao (artigo
37, inciso 1).
247 Multa de R$ 50.000,00 a R$ 2.000.000.000,00 (artigo 37, inciso I1).
248 Multa de 1% a 20% daquela aplicada a empresa ou demais pessoas juridicas previstas (artigo 37, inciso
.
249 Multa de R$ 50.000,00 a R$ 2.000.000.000,00 (artigo 37, inciso I1).
250 Artigo 38 da Lei de Defesa da Concorréncia.
31 Importante destacar que as medidas, mesmo em casos cujo instrumento ndo tenha sido um direito de
propriedade intelectual, utilizam de tais bens imateriais a fim de corrigir o dano ou coibir a pratica. Cita-se,
como exemplo, o caso conhecido como cartel do cimento, cujas multas somadas representam uma das mais
altas j& aplicadas pela autoridade, R$ 3,1 bilhdes (Processo Administrativo n. 08012.011142/2006-79,
julgado em 28 de maio de 2014). Entre as sancOes estava a venda de alguns ativos de cimento, com a
transferéncia de todos os direitos e obrigagdes necessarios a plena continuacdo da atividade empresarial da
planta industrial desinvestida, “incluindo-se, entre outros: contratos de distribui¢éo, de aquisicdo de insumos,
aditivos, adicBes ou outras substancias necessarias a fabricacdo de concreto ou cimento; licencas para
funcionamento de todos os bens desinvestidos, inclusive propriedade intelectual, transferéncia de know
how, forca de vendas, garantindo transferéncia de conhecimento tacito estratégico; dados dos consumidores e
todos os demais elementos necessarios para a entrada efetiva e viavel do concorrente no mercado” (grifo
nosso). Voto do Conselheiro Marcio de Oliveira Junior, p. 455.
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compulsoria de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a
infracéo estiver relacionada ao uso desse direito”.

Assim, no caso de uma infracdo ao direito da concorréncia por meio de um direito
de propriedade intelectual, ha também a possibilidade de o Cade recomendar ao INPI a
licenca compulsoria do objeto em anélise.

Interessante observar que esta previsdo é até mais abrangente quanto ao tipo do
direito de propriedade intelectual em que a licenca compulsoria sera aplicada. No
regimento de direito de propriedade intelectual, o licenciamento compulsério é
expressamente previsto apenas para patentes (artigos da Lei de Propriedade Industrial) em
casos de abuso de direito ou abuso de poder econémico, enquanto na lei de concorréncia, a
licenca compulséria é que pode ser sugerida para “direito de propriedade intelectual”, no

entanto, apenas em casos de abuso de poder econdémico.

2.2.2 Caracterizacdo da infragdo ao direito da concorréncia por meio de um direito de

propriedade intelectual nos Estados Unidos e na Europa

Considerando que a jurisprudéncia brasileira de casos de infracdes concorrenciais
de direito de propriedade intelectual ndo é tdo vasta quanto a estrangeira, serdo analisados
precedentes dos Estados Unidos e da Europa quanto a caracterizacdo da infracdo de

concorréncia por um direito de propriedade intelectual.

(a) Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a detencdo de um direito de propriedade intelectual néo
imuniza o agente das regras de concorréncia, conforme expressamente disposto pelas duas
autoridades de concorréncia norte-americanas responsaveis por investigar condutas
anticoncorrenciais, o Departamento de Justica (DOJ) e Comissdo Federal de Comércio
(FTC)®?2, em Guia sobre o tema, recentemente atualizado.??

252 Com competéncias concorrentes e exclusivas em relagdo a condutas, porém de forma complementar na
analise de aos de concentracéo.
28 «“The exercise of intellectual property rights is thus neither particularly free from scrutiny under the
antitrust laws, nor particularly suspect under them”. (ANTITRUST Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property, August 12, p. 5, 2016).
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O Sherman Act, um dos diplomas legais de concorréncia dos Estados Unidos, prevé
na Secdo 1, que trata das condutas de colusdo, que: “Todo contrato, combinagdo em forma
de truste ou qualquer outra forma, ou conspiracdo para restringir 0 comércio entre 0s
diversos estados e nacdes estrangeiras é declarado ilegal”?>*. Ja na Se¢do 2 é previsto, que
trata das condutas unilaterais, que: ““Toda a pessoa que monopolize ou tente monopolizar,
ou combine ou conspire com outra pessoa ou pessoas para monopolizar qualquer parte da
industria ou do comercio entre os diversos estados ou com nacdes estrangeiras sera
considerada culpada (...)”.%%®

Como j& analisado no direito da concorréncia brasileiro, que tem muita influéncia
do direito antitruste norte-americano, apds a identificacdo de poder de mercado, uma
pratica de propriedade intelectual sera analisada sob a regra da razdo. Nesse sentido, o

Guia sobre o licenciamento de propriedade intelectual é bastante preciso:

The Agencies will not presume that a patent, copyright, or trade secret
necessarily confers market power upon its owner. Although the intellectual
property right confers the power to exclude with respect to the specific product,
process, or work in question, there will often be sufficient actual or potential
close substitutes for such product, process, or work to prevent the exercise of
market power.

(...)

In the vast majority of cases, restraints in intellectual property licensing
arrangements are evaluated under the rule of reason. The Agencies’ general
approach in analyzing a licensing restraint under the rule of reason is to inquire
whether the restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether
the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that
outweigh those anticompetitive effects?®. (grifos nossos)

Interessante destacar que a identificacdo de poder de mercado e a aplicacdo da
regra da razdo na verificacdo de infracbes concorrenciais de propriedade intelectual ndo
foram sempre aceitas nos Estados Unidos.

Nesse sentido, de acordo com livro sobre o tema lancado pela associagcdo dos
advogados norte-americanos, ABAZ’, no inicio da aplicacdo do Sherman Act, periodo de

1890 a 1931, havia uma “deferéncia” ao sistema de direito de propriedade intelectual pelas

254 Traducdo livre de: “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”.
2% Tradugdo livre de: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire
with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States,
or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony (...)”.
26 ANTITRUST Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, August 12, p. 8 e 18, 2016.
257 AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). Intellectual Property and Antitrust Handbook. Chicago:
ABA, 2007.
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cortes daquele pais®®®. A Suprema Corte chegou a considerar que a restrico realizada por
uma patente era distinta das restricdes ao comércio previstas no Sherman Act. Assim, em
decisbes, dispds que este diploma ndo se referia as “restricbes que podem surgir das
condicdes razoaveis e legais impostas por um proprietario de uma patente a um licenciado,
ao restringir a possibilidade de uso e o preco que o bem pode ser usado”?°.

No entanto, com a auséncia de limitacdo ocorria um uso exagerado do direito de
propriedade intelectual, de tal forma que teria comegcado uma reconsideracao, que néo foi
imediata, nem completa, da deferéncia a este direito.

Um dos casos citados como alteracdo da consideracdo do direito absoluto de
propriedade intelectual pela Suprema Corte € o caso dos projetores, ja pontuado, em que
teria sido considerado ilegal ampliar a exclusividade garantida ao projetor aos filmes.
Ainda que ndo se tenha baseado esta decisdo no Sherman Act, trata-se da relativizacdo do
direito de propriedade intelectual.

Nos anos de 1940, a Suprema Corte entendeu que um direito de propriedade
intelectual presumidamente garantia um poder de mercado (sem qualquer afericdo ou
analise). Nesse sentido, o caso dos tabletes de sal, também analisado, em que se entendeu a
existéncia de poder de mercado, ainda que neste mercado, houvesse concorréncia
significativa.

Em seguida, o que se viu foi uma aplicacdo da regra per se em alguns casos
relacionados a propriedade intelectual, sobretudo em vendas casadas. Segundo a regra per
se, seria infrutifero e desnecessario perquirir as razGes da restricdo porque,
necessariamente, os efeitos liquidos decorrentes da conduta seriam negativos.

Nesse sentido, estaria a publicacdo pela divisao antitruste do DOJ de uma lista de
nove potenciais praticas de licenciamento de tecnologia ofensivas a concorréncia, que
ficou conhecida como “Nine No-No’s”. Segundo a doutrina, a época, ndo havia uma

preocupacao quanto a existéncia de poder de mercado, de tal forma que a préatica consistia

28 O Intellectual Property and Antitrust Handbook, do ABA, cita alguns casos que se analisados hoje
certamente seriam considerados anticoncorrenciais. Assim, E. Bement & Sons v. National Harrow (186 US
70 (1902)); Henry v. A.B. Dick Co. (224 US 1 (1912)). (AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA)
Intellectual Property and Antitrust Handbook. Chicago: ABA, 2007, p. 68).

259 Quanto a aplicacdo do Sherman Act ¢ disposto que “clearly does not refer to that kind of a restraint of
interstate commerce which may arise from reasonable and legal conditions imposed upon the assignee or
licensee of a patent by the owner thereof, restricting the terms upon which the article may be used, and the
price to be demanded therefor. Such a construction of the act, we have no doubt, was never contemplated by
its framers”. (E. Bement & Sons v. National Harrow Co. (186 US 70 (1902)). Ibidem, p. 70.
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em abuso do direito de propriedade intelectual e, assim, em uma infracdo ao direito da
concorréncia®®,

Entretanto, a lista ndo se mostrou util. Entre os anos de 1960 a 1970, apenas metade
dos casos indicava alguma das nove praticas. Ainda, viu-se a aplicacdo da regra da razédo
em muitos deles®®?,

A partir da analise empreendida no caso Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania,
Inc. teria iniciado a ndo utilizacdo da regra per se em casos de licenciamento, de tal modo

que este caso passou a ser considerado um precedente relevante?®?

. A Sylvania, empresa
que fabricava e vendia televisores, teria adotado um plano de franquia®®, pelo qual
limitava o nimero de franquias por area e exigia que vendessem os produtos Sylvania
apenas em determinado raio.

Uma das franqueadas, a Continental, notificou a Sylvania sobre sua intencdo de
transferir os produtos para outro ponto em outra cidade, de tal modo que a Sylvania
cancelou a franquia. A Continental apresentou uma representacdo a autoridade norte-
americana com base em infracdo da Secdo 1 do Sherman Act.

No entanto, contrariando a jurisprudéncia da época, a Suprema Corte decidiu que as
restric0es causadas por licenciamento deveriam ser analisadas sob a regra da razdo. Nesse

sentido, disp0s que:

260 A lista considerava como anticoncorrenciais as praticas: (1) obtencdo de royalties ndo razoavelmente
relacionados com as vendas dos produtos patenteados; (2) restri¢des ao comércio dos licenciados para fora do
escopo da patente (tie-outs); (3) exigéncia que o licenciado compre materiais ndo patenteados do licenciador
(tie-ins); (4) licenciamento de pacotes obrigatério; (5) exigéncia de que o licenciado atribuia ao titular da
patente patentes que poderdo ser emitidas ao licenciado depois do acordo de que o acordo de licenciamento
seja executado (concessBes exclusivas); (6) poder de veto do licenciado em relacdo a concessdes de licengas
adicionais; (7) restricbes sobre as vendas de produtos ndo patenteados fabricados com um processo
patenteado; (8) restricGes de pds venda na revenda; e (9) fixacdo de pregos minimos na revenda dos produtos
decorrentes da patente. Traducgdo livre de: 1. Royalties not reasonably related to sales of the patented
products; 2. Restraints on licensees' commerce outside the scope of the patent (tie-outs); 3. Requiring the
licensee to purchase unpatented materials from the licensor (tie-ins); 4. Mandatory package licensing; 5.
Requiring the licensee to assign to the patentee patents that may be issued to the licensee after the licensing
arrangement is executed (exclusive grantbacks); 6. Licensee veto power over grants of further licenses; 7.
Restraints on sales of unpatented products made with a patented process; 8. Post-sale restraints on resale;
and 9. Setting minimum prices on resale of the patent products.
%61 Essa afirmacéo é de GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual
Property: The Nine No-No’s Meet the Nineties, p. 286. Disponivel em: <https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2016.
262 «gylvania was an extremely important decision for the antitrust treatment of intellectual property. The
case had a profound impact on the manner in which many types of intellectual property licensing restrictions
would be analyzed, given that many licensing transactions have a significant vertical component”.
(AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). Intellectual Property and Antitrust Handbook, Chicago: ABA,
2007, p. 85)
%3 Caso 433 US. 36 (1977). Decisio da  Suprema  Corte  disponivel em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/36/case.html>.
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Contrasting the nature of the restrictions, their competitive impact, and the
market shares of the franchisers in the two cases, the court concluded that
Sylvania’s location restriction had less potential for competitive harm than the
restrictions invalidated in Schwinn, and thus should be judged under the “rule of
reason”, rather than the per se rule stated in Schwinn.?%*

Depois dessa decisdo, de 1977, o que se observa nos anos de 1980 é a utilizagéo da
regra da razdo e a consideracdo de que um direito de propriedade intelectual n&o significa,
necessariamente, detencdo de poder de mercado.

Evidéncia expressa da alteracdo do modo de analise de conduta anticompetitiva por
um direito de propriedade intelectual, além da atuacdo das autoridades nas investigacoes e
decisdes dos casos, é publicacdo do Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property, em 1995, atualizado em 2016.

Ainda que ndo haja carater vinculativo as autoridades ou forca de lei, verifica-se
gue as agéncias ndo contestam acordos de licenciamento que seguem o Guia, € 0
Judiciario, muitas vezes, cita suas diretrizes como “autoridade em legalidade de licengas de
patentes”26°,

E importante destacar o que o Guia elenca como “principios gerais” de analise: (a)
as autoridades devem aplicar a mesma andlise para condutas envolvendo propriedade
intelectual da andlise realizada em relagdo a outras formas de propriedade; (b) as
autoridades ndo devem presumir que propriedade intelectual cria poder de mercado; (c) as
autoridades devem reconhecer que licenciamento de propriedade intelectual permite que as
empresas combinem fatores de producdo complementares e que geralmente trata-se de
pratica pro-competitiva.

Estes principios, ainda que o ultimo seja elencado expressamente para contratos de
licenciamento, expressam a utilizacdo da regra da razdo, ou seja, analisam-se a

razoabilidade e os efeitos da préatica na consideracdo da sua ilicitude.

264 “In my view, this case is distinguishable from Schwinn because there is less potential for restraint of
intrabrand competition, and more potential for stimulating interbrand competition. As to intrabrand
competition, Sylvania, unlike Schwinn, did not restrict the customers to whom or the territories where its
purchasers could sell. As to interbrand competition, Sylvania, unlike Schwinn, had an insignificant market
share at the time it adopted its challenged distribution practice, and enjoyed no consumer preference that
would allow its retailers to charge a premium over other brands” (grifos nossos). Disponivel em: <
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/36/case.html>.

25 AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). Intellectual Property and Antitrust Handbook, Chicago:
ABA, 2007, p. 90.

95



Herbert Hovenkamp assinala que, a partir de 1995, com tal Guia, teria havido uma
preocupacdo na identificacdo de sérias ameacas a concorréncia que nao fossem justificadas

explicitamente por previsdes do direito de propriedade intelectual.?®®

(b) Europa

Nas orientacOes sobre a aplicacdo de regras de concorréncia aos acordos de
transferéncia de tecnologia, a Comissao Europeia, autoridade competente por investigar
infracGes a concorréncia®’, dispde expressamente que o direito da concorréncia é aplicado
aos direitos de propriedade intelectual, nos seguintes termos: “O fato de a legislagéo
relativa a propriedade intelectual conceder direitos de exploracdo exclusivos ndo significa
que os direitos de propriedade intelectual sejam excluidos da aplicacdo do direito da
concorréncia”.?®8

O direito da concorréncia nos Estados-membros da Unido Europeia € regulado pelo
Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia (TFUE)?%. As infracBes sdo
apresentadas em dois artigos.

O Artigo 101 dispde que acordos entre empresas, associacdes e outras préaticas
concertadas que impecam, restrinjam ou falseiem a concorréncia sdo incompativeis com o
mercado interno e serdo proibidos. Em seguida, o artigo elenca situacdes que configuram

restricdes a concorréncia, item 127°. O item 2 esclarece que serdo nulos ou proibidos tais

266 HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview. University of lowa Legal
Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 3, 2005.
267 Cada Estado-membro da Unido europeia possui uma autoridade responsavel pela aplicagdo das normas de
concorréncia no limite do seu pais — as préticas e seus efeitos devem estar restritos a tal fronteira. Caso
ultrapasse o Estado-Membro, a Comissdo Europeia é a autoridade responsavel pela aplicacdo das normas
concorrenciais. De tais decisGes, cabe recurso ao Tribunal Geral (antigo Tribunal de Primeira Instancia). As
decisOes deste podem ser levadas & Ultima instancia, o Tribunal de Justi¢a da Unido Europeia (TJUE).
268 QOrientagGes sobre a aplicacdo do artigo 101 do TFUE aos acordos de transferéncia de tecnologia,
disponivel em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN#ntc5-C_2014089PT.01000301-
E0005>.
269 Antigo Tratado de Roma, alterado pelo Tratado de Lisboa.
210 Artigo 101 (ex-artigo 81 TCE): 1. Sio incompativeis com o mercado interno e devem ser proibidos: todos
os acordos entre empresas, todas as decisdes de associagdes de empresas e todas as praticas concertadas que
sejam suscetiveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objeto ou efeito
impedir, restringir ou falsear a concorréncia no mercado interno, e particularmente as que consistam em:
a) Fixar, de forma direta ou indireta, os precos de compra ou de venda, ou quaisquer outras condi¢Bes de
transacdo; b) Limitar ou controlar a producdo, a distribuicdo, o desenvolvimento técnico ou 0s investimentos;
¢) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais,
condicBes desiguais no caso de prestacdes equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na
concorréncia; e) Subordinar a celebragdo de contratos a aceitagdo, por parte dos outros contraentes, de
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acordos. O item 3 apresenta 0s requisitos para que uma préatica, apesar de restritiva ou
temeraria a concorréncia, ndo seja proibida ou declarada nula, disposicao expressa da regra
da razdo, eis que os requisitos demandam a verificacdo das eficiéncias da conduta e seus
efeitos quanto aos consumidores.

Os requisitos do item 3 sdo a melhora na producéo ou na distribuicdo dos produtos
ou promocdo de progresso técnico ou econémico, desde que haja 0 repasse aos
consumidores do lucro resultando desta melhora; que ndo se possa chegar a tais ganhos de
eficiéncia de outra forma; e que ndo seja dada as empresas a possibilidade de eliminar a
concorréncia relativamente a uma parte substancial dos produtos em questao.

O Artigo 101 faz uma diferenciagéo entre as restrigdes da concorréncia por objetivo
e por efeito (tenham por objeto ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorréncia no
mercado interno). Segundo as OrientacGes da Comissdo Europeia, nas restricdes por
objetivo é pouco provavel que estejam previstas as condi¢cdes do item 3 elencadas, eis que
se tratam de condutas que visam a restricdo da concorréncia.

Importante apresentar o histérico da politica da Unido Europeia quanto a aplicacao
do direito da concorréncia as situaces envolvendo propriedade intelectual. Na década de
1960, a Comisséo Europeia partia da ideia de que contratos de licenciamento de patentes
ndo infringiam, de nenhuma maneira, o atual artigo 101 do TFUE?"!, Eventuais restricoes
viriam da propria exclusividade conferida pelo titulo de propriedade intelectual e nédo
seriam, portanto, ilicitas.

Em 1966, ao analisar o caso Consten and Gruding v. Commission®’?, o Tribunal de
Justica da Unido Europeia (TJUE) entendeu que eventuais clausulas de contratos de

licenciamento poderiam sim representar uma infracdo a concorréncia. O caso tratava de

prestacdes suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com 0s usos comerciais, ndo tém ligagdo com o
objeto desses contratos.
2. Séo nulos os acordos ou decisdes proibidos pelo presente artigo.
3. As disposicdes no n. 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicéveis: - a qualquer acordo, ou categoria de
acordos, entre empresas, - a qualquer decisdo, ou categoria de decisdes, de associagcdes de empresas, e - a
qualquer prética concertada, ou categoria de praticas concertadas, que contribuam para melhorar a producao
ou a distribuicdo dos produtos ou para promover 0 progresso técnico ou econdémico, contanto que aos
utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro dai resultante, e que: a) Ndo imponham as empresas em
causa quaisquer restri¢des que ndo sejam indispensaveis a consecucdo desses objetivos; b) Nem deem a essas
empresas a possibilidade de eliminar a concorréncia relativamente a uma parte substancial dos produtos em
causa.
2L WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 762 e 763.
272 Caso 56/84 e 58/64 (1966). “The reason for the strict treatment of the agreement in Consten and Grundig
v Commission was that it went beyond the mere grant of exclusive distribution rights in France by conferring
upon Consten absolute territorial protection against parallel imports from other Member States”. (Ibidem, p.
764).
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restricOes territoriais de comercializacdo que contrariariam as regras de um mercado
comum. Segundo Richard Whish, as discussdes havidas neste caso fundaram a lei de
propriedade intelectual nesta area, incluindo nesse sentido, a doutrina dos “direitos de
exaustao”?’3,

Nos anos de 1970 e 1980, houve uma série de decisbes em acordos de
licenciamento com a aplicacdo das regras dos atuais artigos 101 e 102 do TFUE. Também
foram expedidos Regulamentos de isencdo em bloco para determinadas categorias de
contratos de licenciamento, como o Regulamento n. 2349/84. “Ainda que algumas
restricfes pudessem ser isentas de intervencao, a maioria dos casos julgados nesse periodo
evidencia uma abordagem extremamente intervencionista por parte da Comissdo e do
TJUE”, politica esta fortemente influenciada pelo norte-americano “Nine No-No’s” com
consideracdo per se de praticas de propriedade intelectual como infracdes a
concorréncia.?’

O langamento do guia sobre propriedade intelectual e concorréncia em 1995 nos
Estados Unidos nao teve reflexo na politica europeia, tanto que o Regulamento n. 240/96
continuou bastante formalista. Foi apenas com o Regulamento n. 772/2004 que teria se
adotado uma postura menos formalista.

Na esteira da modernizacdo, as partes de um acordo para obter isencdo da
Comissao nos termos do Pardgrafo 3° do Artigo 101, de modo que o novo
sistema pressupde que as proprias partes e seus advogados avaliem se o acordo

em questdo se enquadra nos critérios de isen¢do, nos termos do Artigo 101, além
dos procedentes da Comisséo e dos tribunais comunitarios?’>.

A partir de entdo ha uma abordagem mais flexivel quanto a analise dos acordos de

licenciamento, na consideracio de seus efeitos econdmicos?’®. O Regulamento n.

23 WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 763. O principio da
exaustdo de direitos, segundo o qual a prerrogativa do titular de impedir a circulacdo do produto que
incorpora a sua marca ou patente se esgota com a primeira venda. A partir dai, entende-se que o titular ja foi
remunerado, ndo podendo restringir a circulagdo ou revenda daquele exemplar especifico.

274 LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade intelectual e direito da concorréncia: uma abordagem sob a
perspectiva do Acordo TRIPS. S8o Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 142.

275 |bidem, p. 143.

276 Nesse sentido, o artigo 4° das considera¢des do Regulamento n. 316/2014 da Comissio: “(4) Os acordos
de transferéncia de tecnologia dizem respeito a concessao de licencas de direitos de tecnologia. Tais acordos
contribuirdo normalmente para melhorar a eficiéncia econdmica e promover a concorréncia, dado que
podem reduzir a duplicacdo em matéria de investigacdo e desenvolvimento, reforgar os incentivos a favor de
novas ac¢Bes de investigacdo e desenvolvimento, promover a inovagdo incremental, facilitar a disseminacéo
de tecnologia e fomentar a concorréncia no mercado dos produtos” (grifo nosso).
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316/2014%"7 seguiu muito do Regulamento anterior, tanto que manteve a evolugdo quanto a
divisdo anterior entre praticas permitidas e ndo permitidas, na apresentacdo de uma lista
das “hard-core restrictions” no seu artigo 4°. A leitura dessa lista permite entender o que a
Comissao Europeia considera anticoncorrencial nos acordos de licenciamento de patentes,
modelos de utilidade, entre outros bens imateriais elencados neste Regulamento (artigo
10278),

Ainda que néo esteja especificamente disposto no Artigo 101, vale destacar que na
aplicacdo deste artigo, segundo o Regulamento analisado, devem ser identificadas as
participacbes de mercado das partes (de 20% para concorrentes e de 30% para nédo
concorrentes (artigo 3°)), além do poder de mercado para analise dos efeitos de um acordo
de licenciamento (artigo 5° das consideragfes?’®). O guia sobre transferéncia de tecnologia,
que, segundo Whish, deve acompanhar a leitura de tais regulamentos, também em

vigéncia, confirma a necessidade de averiguacéo de poder de mercado:

O grau de poder de mercado normalmente exigido para concluir pela existéncia
de uma infragdo nos termos do artigo 101°, n° 1, é menor do que o grau de poder
de mercado exigido para concluir pela existéncia de uma posi¢cdo dominante nos
termos do artigo 1020, 28

Nas OrientacOes para aplicacdo do antigo Artigo 82 (atual 102) do TFUE, a
Comissdo dispde que a participacdo de mercado ndo é definidora da existéncia de poder
mercado, mas dd “uma primeira indicacdo Util quanto a estrutura do mercado”, cabendo,
entretanto, a Comissdo interpretar a participacdo de mercado “a luz das condigdes

especificas e, especialmente, da dindmica do mercado e do grau de diferenciacdo dos

277 Regulamento n. 316/2014 da Comissdo Europeia sobre a aplicagdo do item 3 do artigo 101 do TFEU aos
acordos de transferéncia de tecnologia.  Disponivel em:  <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316>.
278 Destaca-se que a abrangéncia para novos tipos de propriedade intelectual veio com os regulamentos
menos formalistas.
219 (5) A probabilidade de esses efeitos, em termos de eficiéncia e concorréncia acrescidas, compensarem o0s
eventuais efeitos anticoncorrenciais resultantes de restricbes contidas nos acordos de transferéncia de
tecnologia depende do poder de mercado das empresas em causa e, por conseguinte, do grau em que
essas empresas se defrontam com a concorréncia de empresas proprietarias de tecnologias alternativas
ou de empresas fabricantes de produtos alternativos (grifos nossos).
280 Regulamento n. 2014/C 89/03 com orientagGes sobre a aplicagdo do artigo 101 do TFUE aos acordos de
transferéncia de tecnologia. Disponivel em < http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN>.
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produtos”, a possibilidade de entrada ¢ de expansdo do mercado, o poder de compra dos
consumidores, entre outros.?8!

De qualquer maneira, o Regulamento deixa claro que ndo haverd presuncdo de
ilicitude nos acordos de licenciamento tecnologia em que as partes tiverem poder de
mercado (nesse sentido, o artigo 13 das considerages?®?).

O Artigo 102 do TFUE, por sua vez, dispde que a exploragdo abusiva de uma
posicdo dominante, na medida em que seja suscetivel afetar o comércio entre os Estados-
Membros, é incompativel com o mercado interno e proibida. Em seguida, o artigo elenca
situagBes de praticas abusivas.?®® Destas praticas deve-se destacar a relacionada a
propriedade intelectual, que estd na alinea “b” do artigo: “Limitar a produgdo, a
distribuicdo ou o desenvolvimento técnico em prejuizo dos consumidores”.

Este inciso foi expressamente citado pela Comissdo Europeia e pelo Tribunal de
Primeira Instancia na anélise do caso Microsoft, no sentido de que a conduta da empresa
ndo teria se limitado a impedir o desenvolvimento de um produto novo, mas teria resultado
na proibicao de uma inovagao subsequente.?®*

O TJUE teria deixado claro, ainda em 1968, que a mera detencdo do direito de
propriedade intelectual ndo é sindbnimo de uma infracdo & concorréncia, porém o seu
exercicio indevido pode significar uma prética anticoncorrencial 2%

Da andlise de dois precedentes considerados leading cases quanto a aplicacdo do
Artigo 102 do TFUE na matéria de propriedade intelectual, Magill TV Guide/ITP, BBC e

2L QOrientagBes sobre as prioridades da Comissdo na aplicagdo do artigo 82 do Tratado da CE a
comportamentos de exclusdo abusivos por parte de empresas em posicdo dominante. Disponivel em:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224(01)>.
282 (13) Nao se pode presumir que, acima desses limiares de quota de mercado, os acordos de transferéncia de
tecnologia sejam abrangidos pelo &mbito de aplicagdo do artigo 101°, n° 1, do Tratado.
283 Artigo 102 (ex-artigo 82 TCE): E incompativel com o mercado interno e proibido, na medida em que tal
seja suscetivel de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem
de forma abusiva uma posicdo dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. Estas praticas
abusivas podem, nomeadamente, consistir em: a) Impor, de forma direta ou indireta, pre¢os de compra ou de
venda ou outras condi¢cBes de transacdo ndo equitativas; b) Limitar a produgdo, a distribuicdo ou o
desenvolvimento técnico em prejuizo dos consumidores; c¢) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais,
condicBes desiguais no caso de prestacdes equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na
concorréncia; d) Subordinar a celebragdo de contratos a aceitagdo, por parte dos outros contraentes, de
prestacdes suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com 0s usos comerciais, ndo tém ligacdo com o
objeto desses contratos.
284 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 632 e 643.
285 Whish apresenta o caso 24/67, de 1968, em que a TJUE teria dito que “a propriedade de uma patente nio é
por si s6 um abuso muito embora ‘a utilizagdo da patente poderia degenerar em uma exploracdo impropria da
protegdo’; o proprietario de um direito de propriedade intelectual é um fator a se considerar na avaliagdo se
uma empresa detém posi¢do dominante”. (WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Oxford: University
Press, 2008, p. 786, nota de rodapé n. 226).
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RTE e IMS Health v. NDC Health, verifica-se uma preocupagdo com os efeitos e a
razoabilidade na analise da infracdo. Destaca-se que esses dois casos sdo pardmetros do
caso Microsoft, ainda que a Microsoft tenha alegado que ndo se aplicavam a situagdo em
analise e a Comissdo Europeia e o Tribunal de Primeira Instancia tenham decidido o
contrario.

O caso Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE, conhecido como o caso das listas de
programacdo de TV, trata-se do primeiro caso em que as autoridades concorrenciais
europeias impuseram a obrigacdo do licenciamento compulsério do direito de propriedade
intelectual. A época, ndo se tinha conhecimento com antecedéncia sobre a programagio
televisiva — de fato, apenas se sabia o que seria transmitido com o jornal do dia ou por
meio de servicos de radiodifusdo. Ademais, destaca-se que a publicacdo de cada emissora
era separada. A Magill viu entdo a oportunidade de publicar um guia semanal consolidando
a programacao de todas as emissoras de TV, na Irlanda e na Irlanda do Norte. No entanto,
foi impedida de continuar a publica-lo por violag@es a direitos de autor da programacéo e
das listas de programacdo, ainda que a época nao se tivesse uma protecao destes bens em
todos os Estados-Membros.

Ao julgar o caso, a Comissdo Europeia, em decisdo de 21 de dezembro de 19882%,
entendeu que as empresas infringiram a regra concorrencial ao abusarem de sua posigéo
dominante e determinou a disponibilidade das informacgdes para publicacdo de guias.
Destaca-se que essa decisdo considerou o prejuizo ao bem-estar do consumidor da Irlanda
e da Irlanda do Norte, que além de ter que adquirir trés guias diferentes, ndo ficava
totalmente informado?’. Ainda, foi observado que o0 novo produto, os guias semanais, teria
encontrado ampla aceitacdo do consumidor; além de as justificativas das emissoras para
proibir a publicacdo ndo serem convincentes (esses requisitos serdo retomados no caso
IMS, a seguir)?%,

286 Decisdo disponivel em <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989D0205&0id=1480099845020&from=EM>.

287 “A0 limitarem o 4mbito das suas politicas de licenca no sentido de impedirem a produgdo e a venda de
guias TV gerais, no entanto, a concorréncia ¢ restringida em prejuizo dos consumidores”. Decisdo da
Comissdo Europeia.

28 “Com efeito, tendo em consideracio as politicas e praticas efetivas da ITP, da BBC e da RTE,
respectivamente, que consistem em, fornecer aos editores as suas listas antecipadas semanais, limitando
através das condicdes das licencas concedidas a reproducao dessas listas a listas relativas a um e no maximo
dois dias, ou recusando as licengas no seu conjunto, a Comissdo considera serem essas préaticas e politicas
indevidamente restritiva”. Decisdo da Comissdo Europeia.
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A deciséo foi levada ao Tribunal de Primeira Instancia, que decidiu pela
configuracdo de uma infragdo, em 10 de julho de 19912,

Por fim, a decisdo chegou ao TJUE. As emissoras, nessa instancia, continuaram
com a afirmacdo de que exerciam simplesmente seus direitos de propriedade intelectual.

Segundo o TJUE, a empresa ITP especificamente dispds que:

[...] € usual e natural que os titulares de direitos de autor exercam os seus direitos
com vista a restringir a concorréncia feita aos seus proprios produtos por outros
produtos realizados a partir do material protegido, mesmo num mercado
derivado. Isto constitui, prossegue a recorrente, a esséncia do direito de
autor.?*® (grifo nosso)

Ocorre que, segundo o Tribunal, haveria um exercicio dos direitos de propriedade

intelectual para além da sua funcdo social, numa verificacdo de existéncia de abuso deste

direito:

O Tribunal considerou ndo obstante que, embora seja certo que o exercicio do
direito exclusivo de reproducdo da obra protegida ndo apresenta, em si, caracter
abusivo, jA 0 mesmo ndo ocorre quando resulte das circunstancias proprias de
cada caso concreto que as condi¢des e modalidades do exercicio desse direito
exclusivo de reproducdo da obra protegida prosseguem, na realidade, uma
finalidade manifestamente contraria aos objetivos do artigo 86. (...) Em tal
hipotese, prossegue o Tribunal de Primeira Instancia, o exercicio do direito de
autor ja ndo corresponde a funcdo essencial desse direito, na acep¢do do
artigo 36 do Tratado, que € a de assegurar a protecdo moral da obra e a
remuneracdo do esforco criativo, no respeito dos objetivos prosseguidos, em
especial, pelo artigo 86.2% (grifo nosso)

As emissoras destacaram (especificamente a RTE) que o titular de um direito de
propriedade intelectual ndo tem que justificar uma recusa de concessao de uma licencga, eis
que faz parte do seu direito exclusivo. O TJUE admitiu que “uma recusa de autorizagéo,
mesmo quando proveniente de uma empresa em posi¢cdo dominante, ndo pode constituir
em si mesma um abuso desta posicdo”?%2. Esta afirmagdo, no entanto, é acompanhada de

outra assertiva de que “0 exercicio do direito exclusivo pelo titular pode, em

289 Decisdo disponivel em
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=104848&pagelndex=0&doclang=PT &mode=Ist&dir=
&occ=first&part=1&cid=828139>.
20 Decisio do  TJUE, par.  35. Disponivel ~ em:  <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0241&(id=1480111465187&from=EN#DI>.
291 Decisdo do TJUE, par. 28.
292 Decisdo do TJUE, par. 49, com base em precedente.
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circunstancias excepcionais, dar lugar a um comportamento abusivo” (grifo n0ss0)?%. O
TJUE ndo admitiu o recurso das emissoras € manteve a decisdo do Tribunal de Primeira

Instancia®®*

. Assim, o entendimento que prevaleceu foi que as circunstancias excepcionais
estariam presentes configurando a infracdo, eis que: as emissoras impediam o surgimento
de um novo produto (um guia semanal com a programacao televisiva), para o qual havia
demanda pelos consumidores; que ndo havia justificativa objetiva para tal recusa de
licenciamento; e, por fim, que a recusa de licenciamento fazia que as emissoras
reservassem para si 0 mercado secundario de guias semanais de programacao de televisao,
eliminando a concorréncia neste mercado.

O outro caso considerado paradigma na jurisprudéncia europeia dos casos de
infracdo a concorréncia por meio de propriedade intelectual € o IMS Health v. NDC Health
decidido pelo TJUE em 29 de abril de 20042%, Este caso também é considerado parametro
para a analise de um direito de propriedade intelectual considerado como essencial para
atuacdo de outras empresas no mercado.

A IMS, lider na coleta de dados, fornecia aos laboratdrios dados relativos as vendas
regionais de produtos farmacéuticos na Alemanha, com base em uma estrutura de um
namero determinado de mddulos protegida por direito de propriedade intelectual. A IMS
teria vendido e distribuido sem custos seus modulos a farmécias e consultérios médicos,
tornando-os “padrdo comum”. A NDC Health procurava uma licenga da IMS para a
utilizacdo da estrutura no mesmo namero de modulos para atuacdo no fornecimento de
dados no mesmo Estado-Membro.

Com a recusa da IMS na concessao desta licenca, a NDC apresentou denuncia a
Comissdo Europeia alegando infragdo ao artigo 82 (atual artigo 102 do TFUE), que, por
sua vez, ordenou a IMS, em medida provisoria, a concessao da licenca de utilizacdo da
estrutura de mddulos para todas as empresas presentes no mercado de servicos de
fornecimento de dados sobre as vendas regionais na Alemanha, ao entender que, como
circunstancia excepcional, a estrutura de modulos teria se tornado norma no mercado em
questdo, ou seja, todos os clientes a utilizavam. Portanto, sem a estrutura, nao seria

possivel concorrer naquele mercado.

2% Decisdo do TJUE, par. 50.
294 Em decisdo de 6 de abril de 1995, decisdo disponivel em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0241&(id=1480111465187&from=EN#DI>.
2% Processo C-418/01. Disponivel em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62001CJ0418&from=EN>.
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Apresentada a situacdo em forma de perguntas ao TJUE, este respondeu com 0s
requisitos da avaliacdo de essencialidade de um produto e de abuso de posi¢cdo dominante.
O TJUE néo apresentou uma decisao para o caso, apenas 0s parametros de analise.
Sobre a questdo da essencialidade do produto, o TJUE entendeu que na
determinacdo se um produto ou servico é indispensavel para o exercicio da atividade de
uma empresa em determinado mercado, deve-se investigar se existem (i) produtos ou
servicos que constituam solucBes alternativas, mesmo que menos vantajosas, e (ii)
obstaculos técnicos, normativos ou econdmicos, suscetiveis de tornar impossivel, ou
desrazoavelmente dificil, a qualquer empresa que pretenda inovar no referido mercado.
Quanto aos obstaculos econdmicos, deve ser provado que a criagdo de tais produtos “ndo ¢é
economicamente rentavel para uma producdo a uma escala comparavel a da empresa que
controla o produto ou o servigo”?%® ja existente.
Quanto a infragdo, o TJUE elencou os requisitos para a caracterizagdo de um abuso
de poder dominante na recusa de licenciamento de propriedade intelectual, tal como no
caso Magill:
Q) A empresa que pede a licenca deve ter a intencdo de oferecer produtos ou
servigos novos que o titular do direito de propriedade intelectual ndo oferece
e para os quais ha interesse/demanda dos consumidores;

(i) Arrecusa ndo encontra justificativas objetivas;

(iii)) A recusa resulta numa exclusdo de concorréncia no mercado do produto

novo, eis que a licenca € indispensavel para este produto novo.

Uma duvida pertinente que surgiu destes requisitos foi quanto a oferta de “produto
novo”, que ndo foi identificada de imediato nos objetivos das empresas que iriam fornecer
0s guias compilados. Nesse sentido, o0 TJUE decidiu que uma conduta sera abusiva apenas
quando impedir o desenvolvimento de um produto novo, resultando em prejuizo aos

consumidores®®’. O Tribunal concluiu que a empresa, a qual teve a licenca recusada, nio

2% Decisdo do TIJUE, par. 28.

297 Decisdo do TJUE, par. 48. As Orientacdes sobre as propriedades da Comisséo na aplicagdo do artigo 82
(atual 102) do TFUE deixam claro a preocupagdo com o bem-estar dos consumidores na identificacdo de uma
infragdo a concorréncia por abuso de posicado dominante, nesse sentido: “O objetivo da aplicagdo da lei por
parte da Comissdo no ambito do comportamento de exclusdo € assegurar que as empresas em posicao
dominante ndo prejudicam uma concorréncia efetiva através do encerramento do mercado aos rivais de uma
forma anticoncorrencial e tendo, assim, um impacto adverso no bem-estar dos consumidores, quer sob o
efeito de precos mais elevados do os que de outra forma prevaleceriam, quer pela limitacdo da qualidade, ou
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pode limitar-se, essencialmente, na reproducdo de produtos ou servigos que j& seriam
ofertados no mercado, mas deve ter a intencdo em oferecer produtos e servigos novos que o
titular do direito ndo ofereca e para os quais haja uma procura em potencial pelos
consumidores, numa preocupacdo direta com o bem-estar do consumidor e com a
inovacdo?®®. Tal intengdo deve ser identificada no caso.

Assim, verifica-se uma anélise do abuso de posi¢cdo dominante como infracdo de
direito de propriedade intelectual previsto no Artigo 102 do TFUE considerando-se a
razoabilidade da conduta - relacionadas nas justificativas objetivas -, aléem de uma

preocupacdo com o bem-estar dos consumidores e a promogao de inovacao.

2.2.3 Abuso de direito de propriedade intelectual como requisito na configuracéo de

uma infracé@o a ordem econémica

Além dos requisitos de poder de mercado, efeitos e andlise da razoabilidade da
conduta, na analise de uma pratica relacionada ao direito de propriedade intelectual,
questiona-se se 0 abuso de direito deve figurar como pressuposto de analise. Este aspecto
foi brevemente pontuado no ponto em que se concluiu que o legislador teria previsto uma
limitacdo imediata aos principios da livre iniciativa e da livre concorréncia, considerando
um cenario futuro®®. Analise-se, neste momento, o instituto do abuso de direito como
requisito na identificacdo de uma infracdo a concorréncia.

Herbert Hovenkamp afirma que ha muito exagero no que é considerado uma
infracdo a concorréncia por um direito de propriedade intelectual e aduz que muitas
praticas condenadas pelas cortes norte-americanas como violagdes a concorréncia nao
eram anticompetitivas®®. Assim, Hovenkamp apresenta o parametro de que infracdes
concorrenciais relativas a direitos de propriedade intelectual apenas serdo observadas
quando identificadas sérias ameacas a concorréncia que nao decorram de atos justificados e
legitimados explicitamente pela lei de propriedade intelectual®®.

ainda pela redugdo do leque de escolha para os consumidores”. Disponivel em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224(01)>.
2% Decisdo do TIJUE, par. 49.
29 Ponto sobre o direito de propriedade intelectual e os principios da livre iniciativa e da livre concorréncia.
300 HOVENKAMP, Herbert. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview. University of lowa Legal
Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 3, 2005.
301 |hidem, p. 2.
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Nuno T. P. Carvalho, na analise dos precedentes norte-americanos dispds que “a
jurisprudéncia, de um modo geral, tem entendido que as fronteiras do abuso dos direitos de
patente ndo se limitam as do direito da concorréncia”®?, numa consideracio de que o
abuso de direito € intrinseco ao abuso analisado pelo direito da concorréncia.

Em precedente europeu, 0 Advogado-Geral exp6s entendimento de que préaticas que
nédo respeitassem a funcdo essencial do direito de propriedade intelectual deveriam estar
sujeitas a analise da autoridade do direito da concorréncia. Contudo, as condutas que
implementam a funcdo essencial do direito de propriedade intelectual seriam imunes ao
direito da concorréncia®®. No entanto, o TJUE néo chegou a analisar formalmente este
argumento naquele caso.

A resposta quanto a consideracdo do abuso de direito de propriedade intelectual
como requisito na caracterizacdo de uma conduta anticoncorrencial leva em conta a criagdo
do direito de propriedade intelectual, no sentido de que o sistema teria previsto uma
limitacdo na eficiéncia estdtica, a curto prazo, diretamente visada pelo direito da
concorréncia, para a promocao de uma eficiéncia dinamica, a longo prazo, ja analisada.
Assim, se um direito de propriedade intelectual se propde a promocao de inovacao e bem-
estar dos consumidores, cumprindo o papel para o qual foi criado, ainda que limite a
concorréncia, ndo haveria uma infracdo a concorréncia. Apenas quando o direito de
propriedade intelectual é contrario ao fim para o qual foi criado que o prejuizo a
concorréncia estatica nao se legitima, o que pode representar ainda uma infracdo que deve
ser punida pelo direito da concorréncia. Com efeito, o direito da concorréncia se torna
aplicavel apenas onde o sistema de propriedade intelectual falha na perquiricdo de seus
préprios objetivos®™,

302 CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com
referéncias comparativas ao direito brasileiro. Revista da ABPI, n. 12, p. 45, julho/outubro, 1994.
303 |ss0 teria sido pontuado no caso Magill. Nesse sentido, Kallaugher dispde que “while he accepted that in
principle conduct that did not implement the essential function of the right could be subject to Article 102
TFUE, he apparently viewed conduct that did implement the essential function as immune from Article 102
control” (KALLAUGHER, John. Chapter 6: Existence, Exercise and Exceptional Circumstances.
ANDERMAN, Steven D.; EZRACHI, Ariel. Intellectual property and competition law: new frontiers. New
York: Oxford, 2011, p. 127).
304 Na leitura dos procedentes europeus sobre as “circunstincias excepcionais”, Kallaugher faz uma
importante ressalva ainda quanto ao “grau” do impacto na eficiéncia estatica: “It would still, however, be
necessary, to show that the putative abusive conduct either prevented the emergence of a genuine new
product or led to a significant limitation on technical progress. Establishing a ‘really big’ impact on
allocative or static efficiency would not be sufficient to establish exceptional circumstances” (grifo nosso).
(Ibidem, p. 136).
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E relevante destacar ainda a andlise quanto as evidéncias necessarias na
caracterizacdo de infragdo a concorréncia por meio do direito de propriedade intelectual.
Para tanto, recorre-se aos ensinamentos de Luis Fernando Schuartz, em que se verifica

preocupacdo com o grau de prova envolvendo praticas de inovacgéo:

[...] a condenacédo de condutas deste tipo [leia-se, uma pratica de introdugdo de
inovagdo] deve sustentar-se sobre um conjunto muito robusto de evidéncias de
que ndo haveria para a conduta em questao uma explicagéo alternativa a da
busca deliberada do prejuizo aos rivais enquanto condigdo necessaria para a
aquisicdo ou estabilizacio de poder de monopolio®®. (grifo nosso)

Assim, hd um 6nus da autoridade em indicar evidéncias robustas do proposito
anticompetitivo por parte do agente que explora o direito de propriedade intelectual, efeitos
estes que ndo encontrariam suporte numa conduta permissiva pelo direito de propriedade

intelectual.

2.2.4 Condutas unilaterais exclusionarias por meio do exercicio do direito de

propriedade intelectual

Apresentada a caracterizacdo de infracdo ao direito da concorréncia por meio de
direito de propriedade intelectual, analisam-se a seguir dois casos em que este tema é o
ponto central da discussdo. Nas decisdes e pareceres relacionados a estes casos, serao
identificados os requisitos apresentados anteriormente, quais sejam, poder de mercado,
andlise das razdes e justificativas da conduta e a verificacdo do abuso de direito de
propriedade intelectual.

Os dois casos referem-se a acusacGes de condutas unilaterais exclusionarias por
meio do exercicio do direito de propriedade intelectual, embora possam ser encontradas
outras praticas da interface entre direito de propriedade intelectual e direito da
concorréncia que ndo se identificam nesta classificacdo, como praticas unilaterais

exclusionarias por meio da ndo exploracéo de direito de propriedade intelectual 3%

305 SCHUARTZ, Luis Fernando. Inovagdes e defesa da concorréncia: em busca de uma politica que minimize
0s custos de decisdes equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUA, Pedro (Org.). Propriedade
intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferéncia de tecnologia e do Software. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2009, p. 55.

306 Além de praticas exclusiondrias por meio do exercicio do direito de propriedade intelectual que ndo serdo
abordadas, como a imposicdo de medidas judiciais e extrajudiciais apenas para diminuir a concorréncia,
pratica de sham litigation; ou ainda a pratica de patent ambush, quando um agente econdémico que participa
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De modo geral, as condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual séo
correntemente classificadas como exclusionérias, isto é, por meio do direito garantido, o
seu titular visa excluir os concorrentes. No entanto, a exclusdo de concorrentes ndo é
prejudicial e contraria ao direito da concorréncia por si s6. A dificuldade do tema esta em
diferenciar uma atuacdo legitima, que pelo mérito do agente resulte na exclusdo dos seus

concorrentes, de atuacéo ilicita, cujo objetivo seja simplesmente eliminar a concorréncia.

(a) O caso Microsoft: infragdo na recusa de disponibilizar informac6es

A atuacdo da Microsoft foi enquadrada no artigo 102 do TFUE que versa sobre
abuso de posicdo dominante. A andlise do mercado relevante, identificacdo do poder de
mercado e posicdo dominante, primeiras etapas para identificacdo da infracdo, realizadas
pela autoridade europeia, foram apresentadas em capitulo anterior deste trabalho. Naquele
momento, verificou-se trés mercados relevantes: (i) sistemas operacionais para
computadores pessoais, (ii) sistemas operacionais para servidores em rede, (iii) leitores
multimidia, e posi¢do “superdominante”®®’ no primeiro, além de posi¢io dominante no
segundo.

A seguir, serdo pontuadas as principais questdes analisadas pela autoridade de
concorréncia europeia e alegadas pela Microsoft quanto aos efeitos e razoabilidade da
conduta, evidéncias levantadas, além da questdo de abuso de direito de propriedade
intelectual como pressuposto para a configuracdo de infracdo a concorréncia.

Este caso teve inicio em 1998, quando a Sun Microsytems, Inc. (Sun) solicitou a
Microsoft informacGes necessarias para que seu sistema operacional para servidores em

rede pudesse ser compativel com o sistema operacional para servidores em rede Windows

de uma organizacdo de padronizacdo de patentes (conhecida como SSO, Standatd-Setting Organizations)
deixa de informar, propositadamente, a detencdo de direitos de propriedade intelectual que poderiam ser
essenciais para o padrdo a ser desenvolvido. As SSOs criam regras a fim de possibilitar um acesso razoavel
aos direitos de propriedade intelectual. As regras de licenciamento devem ser “RAND?”, sigla em inglés para
reasonable and non-discriminatory, cuja traducdo significa regras de licenciamento razoaveis e ndo
discriminatorias, ou “FRAND?, sigla em inglés para fair, reasonable and non-discriminatory, cuja tradugdo
significa regras de licenciamento justas, razoaveis e ndo discriminatdrias. Além de praticas exclusionarias
que envolvem algum outro mecanismo no exercicio do direito de propriedade intelectual, como as restri¢des
impostas por acordos de licenciamento e transferéncia de tecnologia, a utilizacdo de pool de patentes para
restringir a producéo ou fixar precos, ou ainda as praticas restritivas por meio de licencas cruzadas.

307 A expressdo € de Eleanor Fox. (FOX, Eleanor. The Efficiency Paradox. How the Chicago School overshot
the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust. Oxford: R. Pitofsky, 2008, p. 86.
Disponivel em <https://ssrn.com/abstract=1431558>. Acesso em 14 de marco de 2016).
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utilizados para possibilitar o compartilhamento de softwares, computadores e impressoras
entre os usurarios em uma mesma rede®. Na resposta, a Microsoft informou que estariam
disponiveis informacdes do sistema Microsoft, além de assisténcia suplementar para as
plataformas da Microsoft. Descontente, no mesmo ano, a Sun apresentou uma
representacdo a Comissao Europeia.

A Comissdo Europeia, em decisdo de 24 de marco de 20043%, identificou dois
comportamentos abusivos da Microsoft: (i) a recusa de fornecimento de “informagdes
relativas a interoperabilidade™®® para desenvolvimento e distribuicio de produtos
concorrentes no mercado de sistemas operacionais em rede e (ii) venda casada. A multa
aplicada foi de, aproximadamente, 495 milhdes de euros, além de medidas de correcéo,
como a divulgacdo pela Microsoft das informacg6es anteriormente recusadas.

A Microsoft recorreu ao Tribunal de Primeira Instancia, atual Tribunal-Geral, que,
em decisdo de 17 de setembro de 2007, ratificou praticamente toda a decisdo da Comisséo,
retificando-a apenas quanto a obrigacdo imposta pela Comissdo na eleicdo de um
mandatario independente para acompanhamento do cumprimento das san¢Ges impostas
pela autoridade®!. Passa-se, entdo, a analise da decisio do Tribunal que abrange grande

parte dos pontos levantados pela Comissao e pela Microsoft.

(a.1.) Primeira conduta: recusa de fornecimento de informagdes relativas a

interoperabilidade

Para a identificagdo da primeira conduta, a recusa no fornecimento de informagdes

relativas a interoperabilidade por parte da Microsoft, os seguintes pontos foram discutidos

308 Deve-se destacar que a Microsoft contestou que o pedido da Sun abrangesse todos estes pontos, o que foi
rejeitado pela Comissdo Europeia.
309 Decisdo da Comissdo Europeia no Processo COMP/C-3/37.792.
310 Informagdes relativas 4 interoperabilidade sdo “especificagdes completas e exatas para todos os protocolos
[implementados] nos sistemas operacionais em rede Windows e [...] utilizados pela rede Windows para
compartilhamento de arquivos e impressoras e servigos administrativos de usudrios, incluindo o dominio
Windows de controle de servigos, Active Directory e ‘group Policy’ para a rede Windows” (par. 37 da
decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, disponivel em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004TJ0201&from=EN>).
311 A Comissdo havia disposto que um mandatario independente deveria elaborar pareceres quanto a
fiscalizacdo do cumprimento pela Microsoft da decisdo, verificar se as informacgBes divulgadas pela
Microsoft eram razoaveis e ndo discriminatérias, além de divulgadas em prazo razoavel, entre outras funcGes
(deciséo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 1261). O Tribunal de Primeira Instancia
dispds que ndo cabia a Comissdo obrigar a Microsoft a conceder a um mandatério independente poderes que
ela prdpria ndo esta autorizada a conferir a terceiros.
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(i) grau de interoperabilidade, (ii) protecdo dos protocolos da Microsoft por propriedade
intelectual, (iii) analise das ‘“circunstancias excepcionais” da conduta (as quais serdo
devidamente pontuadas a seguir).

Quanto ao grau de interoperabilidade, no recurso ao Tribunal, a Microsoft alegou
que a interoperabilidade visada pela Comissdo implicaria na clonagem/copia pelos
concorrentes dos seus produtos, ¢ que “0 livre exercicio dos seus direitos de propriedade
intelectual e o seu incentivo & inovacéo estariam prejudicados”®'?, além de que “um nivel
minimo de interoperabilidade [ja disponibilizado] seria necessario para garantir uma
concorréncia efetiva3’3,

Para a Comissdo, 0 objeto da decisdo n&o permitiria aos concorrentes criarem
produtos exatamente iguais e as especificacfes técnicas disponibilizadas néo se referiam ao
“codigo fonte”, ou seja, ao sistema Microsoft. A Comissdo admitiu que havia uma certa
interoperabilidade por meio das informagdes divulgadas pela Microsoft, porém, era baixa e
ndo permitiria que os concorrentes se mantivessem de forma viavel no mercado, o que foi
corroborado pelo Tribunal.

Nesse contexto, vale destacar um trecho da decisdo, que atribui ao detentor de

posi¢ao dominante uma “responsabilidade especial”:

[...] embora a conclusdo de que uma empresa em posi¢cdo dominante nao
constitua, por si s6, nenhuma censura a essa empresa, incumbe, a esta empresa,
independentemente das causas dessa posi¢do, a responsabilidade especial de
nao impedir, através do seu comportamento, uma concorréncia efetiva e ndo
falseada no mercado comum?®. (grifo nosso)

Quanto a alegacdo de protecdo dos protocolos de comunicacdo por direitos de
propriedade intelectual, a Microsoft dispds que seus protocolos de comunicacao estariam
protegidos por patentes, além de as especificacbes dos protocolos de comunicacdo
servidor-servidor estarem protegidas por direitos de autor®'®. Ainda, alegou que os

protocolos de comunicacao cliente-servidor eram segredos industriais, que também estaria

312 Nesse sentido, a Microsoft alegou que nas milhares de péaginas de especificacdes fornecidas a Comisséo
no cumprimento da decisdo impugnada estariam as descricdes necessarias para que 0S concorrentes
pudessem copiar certas “caracteristicas” dos seus produtos, desenvolvidos gragas “aos seus préprios esforcos
de pesquisa e de desenvolvimento™ (decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 111,
121 e 128).
313 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 120.
314 Decisdo do Tribunal de Primeira Instincia no Caso T-201/04, par. 229, tradugéo livre.
315 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 270 e 271.
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sob a protecdo do sistema de propriedade intelectual. Por fim, a Microsoft dispds que o
fato de ser obrigada a conceder aos seus concorrentes, licengas sobre as especificagdes dos
seus produtos a privam do beneficio resultante dos investimentos e esforgos realizados.
Além de reducdo do incentivo para ela e para seus concorrentes, de investir em
inovagdo.3!o

Curiosamente, quanto a esse ponto, segundo a Comissdo, a Microsoft ndo teria
demonstrado que as alegadas inovacGes dos protocolos de comunicacdo em andlise seriam
objeto de uma patente®’. De todo o modo, a Comissdo levou em conta as justificativas
relacionadas a protecdo dos direitos de propriedade intelectual invocados, néo
considerando 0 caso como uma mera recusa no fornecimento de um produto considerado
indispensavel ndo registrado, de tal forma que a Comisséo teria adotado, considerado pelo
Tribunal, uma analise “mais favoravel” a Microsoft38,

O Tribunal de Primeira Instancia considerou que ndo seria necessario tomar posicao
sobre a protecdo pelo sistema de propriedade intelectual dos protocolos em analise para
decidir o caso®®®,

Ainda, referindo-se a decisdo da Comissao, o Tribunal dispbs que a medida imposta
a Microsoft se refere apenas a especificagdes de interface e ndo a elementos do codigo
fonte, e que tais especificacdes seriam utilizadas por terceiros para escreverem 0S Seus
préprios sistemas de interface, ou seja, ndo haveria uma copia do produto da Microsoft32°,

O Tribunal concluiu que os requisitos para a existéncia de infracdo estariam
presentes, independentemente da existéncia do direito de propriedade intelectual que
garantisse 0 uso de maneira exclusiva, ou seja, a recusa nao seria justificada pelo exercicio

do direito de propriedade intelectual®?.,

316 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 270, 272, 273 e 274.
817 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 278.
818 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 284.
819 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 283.
320 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 285.
321 “Importa referir igualmente que a Comissdo confirmou, em resposta a uma das perguntas escritas que Ihe
foram colocadas pelo Tribunal de Primeira Instancia, que ndo era referido, na decisdo impugnada, que as
informacdes relativas a interoperabilidade ndo estavam abrangidas por uma patente ou por direitos de autor
ou que, pelo contrario, o estavam. Considerou que ndo era necessario pronunciar-se sobre esse ponto uma vez
que, de qualquer forma, “os requisitos para concluir pela existéncia de um abuso e para impor a medida
corretiva [prevista no artigo 5.° da decisdo impugnada] estavam preenchidos, quer as informacdes estivessem
ou ndo protegidas por qualquer patente ou por direitos de autor”. (Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia
no Caso T-201/04, par. 288).
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N&o se verifica, neste ponto da decisdo, uma analise detalhada dos objetivos do
direito de propriedade intelectual invocados pela Microsoft, nem sequer uma analise de
eventual abuso do direito garantido. Uma analise mais aprofundada sera realizada no ponto
da justificativa objetiva da conduta, dentre as circunstancias excepcionais que se faz a
sequir.

O Tribunal analisou a presenca das “circunstancias excepcionais” pontuadas em
precedentes anteriores, porém as relativizou, o que demonstraria que tais requisitos ndo sao

exaustivoss??,

- Cardater indispensavel das informacdes relativas a interoperabilidade

A analise da indispensabilidade das informac6es relativas a interoperabilidade se
fez necesséria para a caracterizagdo da existéncia ou ndo de uma conduta abusiva, visto
que, se as informacbes ndo fossem consideradas essenciais para a existéncia de uma
concorréncia efetiva, ndo haveria um abuso.

A Microsoft teria alegado que seria economicamente viavel aos concorrentes
desenvolver produtos e comercializar a tecnologia tida como indispensavel pela Comisséo,
0 que seria corroborado pela existéncia de varios outros sistemas operacionais para
servidores em rede concorrentes aos seus, a fim de demonstrar que as informac6es nao
seriam essenciais para a existéncia de uma concorréncia efetiva.

A Comissdo adotou uma analise com base em duas linhas investigatorias.
Primeiramente, quanto ao grau necessario de interoperabilidade com o dominio Windows
que os sistemas operacionais de servidores em rede deveriam atingir; em seguida, se as
informac@es relativas a interoperabilidade recusadas pela Microsoft eram indispensaveis
para atingir tal grau, considerando que “0 referido critério deve ser apreciado em
conformidade com o objetivo de preservar uma estrutura concorrencial efetiva que

beneficie os consumidores” (grifo nosso)3%,

322 paulo Eduardo Lilla faz uma observacdo quanto aos requisitos dispostos nas Diretrizes publicadas em
2009, que nao teria pontuado expressamente o requisito do “novo produto”, ainda que tenham disposto que 0
prejuizo aos consumidores levaria em consideracdo a possibilidade de uma recusa impedir o surgimento de
produtos novos. Segundo o autor, as Diretrizes teriam sido criticadas pela auséncia de pardmetros claros para
intervengdo antitruste nestes casos. (LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade intelectual e direito da
concorréncia: uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. S&o Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 228).
323 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 355.
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Segundo a Comissdo, 0s métodos alternativos aos quais 0s concorrentes da
Microsoft j& tinham recorrido eram insatisfatorios e “ndo proporcionavam o nivel de
interoperabilidade exigido pelos clientes de modo economicamente viavel”3?,

O Tribunal, admitindo essa linha de analise, destacou que a interoperabilidade entre
0s sistemas operacionais em rede e 0s sistemas operacionais de computadores pessoais
seria ainda mais necessaria se estes Ultimos forem Windows (que, destaca-se,
representavam 90% do mercado), haja vista que a Microsoft teria criado arquiteturas
tecnoldgicas bastante estreitas e privilegiadas entre os sistemas®?.

Pesquisas de mercado teriam verificado a opinido de que a interoperabilidade com o
sistema Windows para computadores pessoais é fator de venda determinante na escolha
dos servidores em rede. A Comissdo ainda teria destacado que, apesar de o sistema da
Microsoft receber a pior nota no quesito ‘“confiabilidade/disponibilidade do sistema
operacional em rede”, era a opgdo que mais se buscava pelos clientes, de acordo com
dados e investigacdes realizadas no mercado. Por fim, o Tribunal concluiu que a auséncia
de interoperabilidade com a arquitetura de dominio Windows teria o efeito de reforcar a

326

posicdo da Microsoft no mercado dos sistemas operacionais em rede><°. Assim, ndo havia

duvidas quanto a necessidade de tais informacdes para haver uma concorréncia efetiva.

- Quanto ao requisito de eliminacéo da concorréncia

Este requisito significa a analise dos efeitos da conduta em relacdo a concorréncia,
que neste caso se relaciona com a analise realizada anteriormente.

A Microsoft teria alegado que a recusa que lhe é imputada seria incapaz de excluir
toda a concorréncia no mercado de sistemas operacionais para servidores em rede. A
empresa ainda teria pontuado que um simples “risco” na eliminacdo da concorréncia no
mercado ndo poderia ser critério de decisdo, mas deveria haver um grau de “situagdo

proxima da certeza” na eliminagdo da concorréncia®?’.

324 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 357.

325 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 388 e 390.

3% Andlise das pesquisas e conclusdes foram apresentadas nos paragrafos 392 a 422 da decisdo do Tribunal

de Primeira Instancia no Caso T-201/04.

327 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 439. Para reforcar seu ponto, a

Microsoft teria disposto ainda que seria frequente na Europa a utilizacdo de ambientes de informatica

composto por diferentes sistemas operacionais para servidores em rede, como I1BM, Novell, Red Hat e Sun
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Para tanto, a Microsoft teria apresentado dados de mercado e indicado que a
definicdo de mercado de sistemas operacionais para servidores em rede seria muito

328 A ideia da Microsoft era, ao aumentar a definicio de mercado relevante, diluir

estreita
sua participacdo, além de incluir produtos que encontrassem outros substitutos, diminuindo
assim, seu poder de mercado.

O Tribunal pontuou que a critica da Microsoft era de terminologia e que a
expressdo “risco de eliminacdo da concorréncia” e “suscetivel de eliminacdo da
concorréncia” eram indistintamente utilizadas. Destacou que a decisdo da Comissdo, na
andlise do risco da eliminacdo da concorréncia, observou a evolucdo do mercado dos
sistemas operacionais para servidores em rede, a interoperabilidade como fator
determinante na adocdo dos sistemas Windows para servidores em rede, além da
inexisténcia de solucdes alternativas. Assim, na descricdo da decisdo da Comissdo
realizada pelo do Tribunal, ha uma longa analise de dados de mercado para identificacdo
da concorréncia efetiva e potencial no mercado de sistemas operacionais para servidores
em rede®?,

Por fim, o Tribunal concluiu que o risco de eliminar a concorréncia estaria presente

neste caso.

- Quanto ao produto novo

Este requisito expressa uma preocupacdo direta com o bem-estar dos consumidores

e a promogao de inovacio3¥,

(par. 442). Ainda destaca que a Linux teria entrado recentemente no mercado e tido um crescimento
significativo.
328 Essa rejeicdo da Microsoft foi particularmente analisada no ponto de poder de mercado.
329 Dos paragrafos 480 a 559 ha a justificativa apresentada pela autoridade quanto a definicdo de mercado
adotada. A partir do paragrafo 565 verifica-se uma analise da situacdo concorrencial com base nos dados de
mercado apresentados. Quanto a este ponto, € importante destacar que Richard Whish dispds que teria sido
“bizarra” a declaragdo do Tribunal de ser atentatorio a concorréncia a deten¢do de uma parcela significativa
de mercado. Whish se refere ao final do par. 664 da decisdo: “(...) In this case, Microsoft impaired the
effective competitive structure on the work group server operating systems market by acquiring a significant
market share on that market” (grifos nossos). (WHISH, Richard. Competition Law. 6. ed. Oxford:
University Press, 2008, p. 791).
30 Uma das circunstancias dos precedentes Magill e IMS Health, como visto, é a intencdo no
desenvolvimento de um produto novo, ndo concorrente, para o qual ha aceitagdo dos consumidores.
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Segundo a Microsoft, ndo estaria demonstrado que a recusa que Ihe é imputada teria
impedido um novo produto, mas que 0s concorrentes simplesmente iriam concorrer com a
Microsoft e ainda copiar o seu produto.

A Comissdo teria disposto que as inovagdes neste mercado estariam restritas a
Microsoft. Ainda, quanto ao argumento da identidade entre os produtos, foi disposto que 0s
concorrentes da Microsoft ndo se limitariam a fazer um produto concorrente, até porque
ndo teriam como fazé-lo, haja vista que as informacGes compartilhadas ndo permitiriam
uma copia. As concorrentes “utilizardo as informacdes relativas a interoperabilidade para
comercializar produtos constantemente aperfeigoados, ‘que tenham um valor acrescentado
em relacio aos seus proprios produtos’”3L,

Assim, a recusa da Microsoft representaria uma “recusa de permitir a inovacao
subsequente”, isto ¢, o desenvolvimento de produtos novos®*?. Numa releitura dos casos
Magill e IMS, a Comissdo teria disposto que se trata de “procura potencial” dos
consumidores pelo produto novo. Os futuros langamentos dos concorrentes
implementariam o mesmo conjunto de protocolos que os sistemas operacionais Windows,
porém seriam “muito diferentes em termos de desempenho, seguranca e funcionalidades”,
considerando, para tanto, a opinido dos consumidores quanto aos produtos de tais
fabricantes®%,

Né&o seria uma simples reproducédo dos produtos da Microsoft, mas novos produtos,
diferenciados em parametros importantes ao consumidor. Até porque, segundo o Tribunal,
ndo restara outra opcdo aos concorrentes, se desejarem permanecer de modo viavel e
rentavel no mercado, sendo apresentar algo novo e melhor33,

O Tribunal, admitindo o apresentado pela Comissdo, ampliou a nog¢do dos
precedentes Magill e IMS Health quanto ao requisito do produto novo e decidiu que a
preocupacdo ndo deve ser apenas quanto ao lancamento de um produto, mas também
quanto a promogao do ‘“desenvolvimento técnico”, alargando assim o critério definido

anteriormente®®. O Tribunal neste ponto ndo se preocupou em analisar todos 0s aspectos

331 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 631.

332 para tanto, a Comissdo alega que teria analisado o comportamento que os concorrentes da Microsoft
tinham no passado quando esta lhes fornecia informacGes relativas a interoperabilidade ou a solucbes
alternativas.

333 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 640.

334 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 658.

3% «The circumstance relating to the appearance of a new product, as envisaged in Magill and IMS Health,
paragraph 107 above, cannot be the only parameter which determines whether a refusal to license an
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técnicos pela Comissdo sobre um novo produto, por isso o parametro do que constitui uma
limitagdo ao “desenvolvimento técnico” vem da anélise realizada pela Comissao33,

Esse critério ¢ uma novidade desta decisdo. Nesse sentido, destaca-se o
entendimento apresentado em outro paragrafo da decisdo, que buscou dar um parametro
para este critério ao dispor que o tal “desenvolvimento técnico” deve considerar o bem-

estar do consumidor®®’.

- Quanto a inexisténcia de justificativas objetivas

Este ponto trata da analise da razoabilidade da conduta e da ponderagdo dos efeitos
em relacdo a inovacdo, além da identificacdo de um abuso de direito de propriedade
intelectual.

A Microsoft teria disposto que a recusa a ela imputada seria objetivamente
justificada pelos direitos de propriedade intelectual que se aplicariam a tecnologia em
analise. Nesse sentido, a empresa teria realizado investimentos e esforcos significativos
para chegar em tais protocolos de comunicacdo e 0 Seu sucesso comercial seria a
recompensa legitima.

Quanto a “ponderacao de efeitos” realizada pela Comissdo em relagdo ao incentivo
a inovacdo em todo o setor e o incentivo a inovacdo da empresa dominante, a Microsoft
teria alegado que este critério resultaria no desincentivo as empresas em posicdo dominante
em investir em desenvolvimento, uma vez que deveriam sempre partilhar com os seus

concorrentes os frutos dos seus esforgos®®. A Microsoft critica o alegado “carater vago” e

intellectual property right is capable of causing prejudice to consumers within the meaning of Article 82(b)
EC. As that provision states, such prejudice may arise where there is a limitation not only of production or
markets, but also of technical development” (grifo nosso). (Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no
Caso T-201/04, par. 647).
3% KALLAUGHER, John. Chapter 6: Existence, Exercise and Exceptional Circumstances. ANDERMAN,
Steven D; EZRACHI, Ariel. Intellectual property and competition law: new frontiers. New York: Oxford,
2011, p. 134.
337 A decisdo impugnada se assenta na ideia de que se o obstaculo que o carécter insuficiente do grau de
interoperabilidade existente com a arquitetura de dominio Windows representa para os concorrentes da
Microsoft for removido, estes poderdo oferecer sistemas operacionais para servidores em rede que, longe de
serem uma simples reproducéo dos sistemas Windows j& existentes no mercado, se diferenciardo destes
Gltimos no que diz respeito a parametros importantes para os consumidores, conforme disposto no par. 656
da decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04.
3% Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 670. Nesse sentido, a Microsoft faz
uma observacao interessante quando & imposicéo de licengas, segundo a recorrente as concorrentes ficariam a
espera de uma tecnologia que poderiam conseguir por meio de uma licenga, ao invés de criar sua propria
tecnologia.
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as consequéncias imprevisiveis deste critério, referindo que a Comissdo “nao da qualquer
indicagdo “que permita as empresas em posicdo dominante avaliar se ‘a preservagdo do
[seu] incentivo a inovar pode justificar uma decisdo de conservar [a sua] propriedade
intelectual para [a sua] propria utilizagio’”%*°. Ainda assim, verifica-se que o efeito
negativo quanto ao incentivo da Microsoft em inovar é admitido pela autoridade.

O Tribunal dispds que o simples fato - admitindo que estivesse demonstrado - de o0s
protocolos de comunicacdo referidos na decisdo impugnada, ou as respectivas
especificacbes, estarem abrangidos por direito de propriedade intelectual ndo poderia

constituir uma “justificagdo objetiva” na acep¢ao dos acérdaos Magill e IMS Health.

Com efeito, essa tese da Microsoft é incompativel com a razdo de ser da excecéo
que essa jurisprudéncia reconhece na matéria a favor da livre concorréncia, no
sentido de que, se a mera detencdo de direitos de propriedade intelectual
pudesse constituir, por si s6, uma justificativa objetiva para a recusa de
conceder uma licenca, a excecdo estabelecida pela jurisprudéncia nunca
seria aplicavel. Por outras palavras, nunca se poderia considerar que a recusa de
conceder uma licenca sobre um direito de propriedade intelectual constituia uma
violacdo do artigo 82 CE quando, nos acérddos Magill e IMS Health, referidos
no n. 107, o Tribunal de Justica declarou precisamente o contrario.®° (grifo
Nosso)

Segundo o Tribunal, ratificando mais uma vez a decisdo da Comissdo, cabia a
Microsoft provar que o comportamento abusivo que lhe era imputado era objetivamente
justificado. No entanto, a Microsoft teria simplesmente elencado elementos vagos de que a
divulgacdo eliminaria o seu incentivo futuro na criagdo de propriedade intelectual®*.
Assim, o Tribunal destacou que a Comissao teria concluido que uma analise quanto a
eventual incidéncia negativa que a imposicdo de uma obrigacédo de fornecer as informacdes
teria em relacdo ao incentivo da Microsoft para inovar seria compensada pelos efeitos
positivos “ao nivel da inovacio na totalidade do setor (incluindo a Microsoft)”®#?, ou seja,
haveria “efeitos negativos no desenvolvimento técnico, em prejuizo aos consumidores”

343 (grifo nosso).

339 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 671.

340 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 690, tradugéo livre.

341 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 698 e 701.

342 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, p. 706, com parte de transcricdo da decisdo

da Comisséo.

33 «A recusa da Microsoft criava o risco de eliminacdo da concorréncia no mercado dos sistemas

operacionais para servidores em rede, tendo em vista que as informacdes ndo divulgadas eram

essenciais/indispensaveis para uma atividade comercial nesse mercado e que a recusa da Microsoft
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Ainda, é pontuado que a existéncia de uma maior concorréncia a ser causada pela
inovacdo no mercado de sistema operacional de servidores em rede resultaria em maior
concorréncia, inclusive, no mercado de sistema operacionais para computadores pessoais.

Desse modo, ndo teria a Microsoft demonstrado a existéncia de qualquer
justificativa objetiva para a recusa de divulgar informag6es quanto a interoperabilidade.

Destaca-se, neste ponto, o que se considerou novidade desta decisdo: uma
ponderacdo de efeitos considerando, de um lado, o incentivo a inovagdo a empresa com
posicdo dominante e, de outro, o incentivo a inovacdo, ndo apenas quanto ao langamento
de produto novo, mas quanto ao desenvolvimento técnico e o beneficio aos consumidores,
para a inddstria como um todo.

Ou seja, ha preocupacao com o direito de propriedade intelectual cumprir a funcao

para o qual foi criado: promover e possibilitar 0 acesso a inovacdo, ou seja, sinaliza-se uma

preocupacdo com a existéncia de abuso de direito de propriedade intelectual.

Verifica-se que a autoridade europeia considerou que a Microsoft ndo comprovou
os efeitos negativos resultantes no seu incentivo a inovacdo. No entanto, questiona-se se
caberia & empresa fazer tal prova®*.

Assim, ainda que a decisdo no caso Microsoft quanto a recusa de compartilhamento
das informacdes consideradas essenciais tenha verificado a posi¢cdo dominante, os efeitos e
a razoabilidade da conduta, além do abuso de direito de propriedade intelectual em si, ha
duvidas se o fez da maneira correta, principalmente quanto a necessidade de a parte provar

os efeitos negativos eventualmente advindos de uma abertura da licenca.

(a.2.) Segunda conduta: venda casada

resultava em efeitos negativos no desenvolvimento técnico, em prejuizo aos consumidores” (grifo
nosso). (Deciséo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 708). Ainda, o Tribunal destacou
gue a Comissdo acertadamente teria observado que é pratica corrente dos operados neste setor divulgar a
terceiros as informagdes destinadas a facilitar a interoperabilidade com os seus produtos, “tendo a propria
Microsoft agido assim até 0 momento em que passou a ter uma posicdo suficientemente sélida no mercado
dos sistemas operacionais em rede”. (Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 702).
34 Nesse sentido, o Tribunal de Primeira Instincia expds que: “Ha que recordar, a titulo preliminar, que,
embora o 6nus da prova da existéncia das circunstancias constitutivas de uma violagao do artigo 82 CE caiba
a Comissdo, é a empresa dominante em causa e ndo a Comissdo que incumbe, sendo caso disso, antes do
fim do procedimento administrativo, invocar uma eventual justificativa objetiva e apresentar
argumentos e elementos de prova a esse respeito. Em seguida, compete a Comissao, se pretender concluir
pela existéncia de um abuso de posicdo dominante, demonstrar que os argumentos e os elementos de prova
invocados pela referida empresa ndo procedem e que, por conseguinte, a justificacdo apresentada ndo pode
ser acolhida” (grifos nossos) (Deciséo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 1144).
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A segunda conduta abusiva identificada no caso foi a venda casada do sistema
operacional Windows para computadores pessoais e do Windows Media Player (WMP). O
Tribunal partilhou mais uma vez da opinido da Comissdo na identificacdo de quatro
elementos para a conclusdo da pratica de venda casada abusiva: (i) Microsoft possuia
posicdo dominante em um dos mercados; (ii) 0s sistemas operacionais para computadores
pessoais tratavam-se de um mercado distinto do mercado de leitores multimidia, (iii) a
Microsoft ndo dava aos consumidores a possibilidade de obterem o seu sistema operacional
para computadores pessoais sem 0 WMP, (iv) essa venda casada restringia a concorréncia
no mercado dos leitores multimidia.

Segundo a Microsoft, a autoridade n&o teria observado as vantagens decorrentes do
seu modelo comercial, que implica na integracdo continua de novas funcionalidades do
Windows. A Microsoft alega ainda que a retirada do WMP resultaria em uma
“degradacdo” e “fragmentacdo” do sistema, naquela ideia de defender a existéncia de um
Unico produto, ou seja, 0 WMP como uma funcionalidade do sistema operacional para
computadores pessoais.

O Tribunal destacou que a Microsoft ndo teria demonstrado que a integracdo do
WMP no Windows gerava um ganho de eficiéncia técnica, ou que resultava em um melhor
desempenho técnico do produto, como alegado pela Microsoft**®. Ademais, o Tribunal
entendeu que o sistema Windows poderia ser configurado sem o WMP, sem afetar o seu
funcionamento. De tal maneira que a pratica ndo possuia justificativas objetivas.

Além da multa, o Tribunal manteve as medidas corretivas determinadas pela
Comissdo, com excecdo do mecanismo de avaliacdo. Quanto a pratica de recusa de
licenciamento de tecnologia, foi determinado que: (i) a Microsoft divulgasse em 120 dias a
toda empresa que tivesse interesse em desenvolver e distribuir sistemas operacionais para
servidores em rede, informacdes relativas a interoperabilidade, sob condi¢bes razoaveis e
nao discriminatérias (“RAND”), autorizando o uso por essas empresas para o
desenvolvimento e a distribuicdo de tais sistemas; (ii) a Microsoft faria de modo que as
informacd@es divulgadas fossem atualizadas permanentemente e em prazos adequados.

Quanto a pratica de venda casada, foi determinado que a Microsoft
disponibilizasse, num prazo de 90 dias, uma versdo completamente operacional do seu

sistema operacional Windows para computadores pessoais sem o WMP. Ficaria mantido o

345 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso T-201/04, par. 1159.
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direito de oferecer o seu sistema operacional Windows para computadores pessoais
juntamente com o0 WMP.

Na apresentacdo do caso realizada acima, verifica-se que os efeitos da pratica e sua
razoabilidade foram pontuados e analisados pelas autoridades europeias, no ponto sobre a
andlise das circunstancias excepcionais. Interesses dos consumidores, inovagdo e
desenvolvimento técnico - este trazido nesta decisdo e considerado uma novidade em
relacdo aos precedentes anteriores - foram pontuados ao longo da decisao analisada, numa
analise econdmica “ndo conservadora”*®, ainda que se tenha dlvidas se os critérios de

analise tenham sido acertados.

(b) O caso das autopecas: o0 exercicio abusivo do direito de propriedade intelectual

como infracdo a ordem econémica

O caso teve origem em representacdo da Associacdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas (Anfape) perante a autoridade concorrencial brasileira em face das montadoras
Volkswagen, Fiat e Ford, em 4 de abril de 2007. Segundo a Anfape, as montadoras
estariam se valendo de medidas judiciais e extrajudiciais contra os fabricantes
independentes de autopecas para inibir e excluir a concorréncia no aftermarket (mercado
secundario), o que significaria uma infragdo ao direito da concorréncia por meio do
exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual, precisamente, neste caso, de
desenhos industriais.

A Secretaria de Direito Econémico, a época responsavel pela instrucdo e
instauragdo de procedimentos administrativos®*’, apds a apresentacdo de esclarecimentos

pelas montadoras, sugeriu o arquivamento da investigacio®®®. Pela Lei de Defesa da

346 Nesse sentido, Eleanor Fox que indaga: “Did ‘efficiency’ decide the case? No. What made the difference?
A perspective that applies nonconservative economics”. (FOX, Eleanor. The Efficiency Paradox. How the
Chicago School overshot the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust. Oxford: R.
Pitofsky, 2008, p. 88. Disponivel em <https://ssrn.com/abstract=1431558>. Acesso em 14 de marco de
2016). Ou seja, ndo teriam sido consideradas as analises de eficiéncias econdmicas usuais, mas 0s interesses
e perspectivas dos consumidores.
347 A entrada em vigor da nova lei em 2012 alterou a estrutura da autoridade de concorréncia brasileira. Foi
criada a Superintendéncia-Geral, como drgdo no préprio Cade, que ficou responsavel pela investigacdo de
casos de conduta e estrutura, assumindo esta competéncia da Secretaria de Direito Econémico.
34 Dentre os argumentos da Secretaria de Direito Econdmico, foi pontuado que os registros de desenho
industrial de pecas de reposicéo se aplicariam tanto ao mercado primario, quanto ao mercado secundario. A
Procuradoria Especializada do Cade compartilhou da decisdo da Secretaria. O Ministério Publico, por sua
vez, entendeu pela instauracdo de processo administrativo.
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Concorréncia vigente & época, em casos de arquivamento, cabia a Secretaria recorrer de
oficio ao Cade3*°.

Em 15 de dezembro de 2010, ocorreu o julgamento do recurso pelo plenario do
Cade em relacdo a decisdo de arquivamento da investigacdo. O caso foi de relatoria do
entdo Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo que entendeu pelo provimento do
recurso e instauracdo de um processo administrativo, discordando, portanto, da Secretaria
de Direito Econémico. O Conselheiro-Relator considerou que a imposi¢édo dos registros de
desenho industrial no aftermarket poderia configurar potencial exercicio abusivo de direito
de propriedade intelectual.

Os principais argumentos do voto foram estruturados em (i) uma analise
econémico-concorrencial, em que foi verificado que a exclusividade garantida pelos
registros de propriedade intelectual teria proporcionado as montadoras um monopo6lio no
aftermarket das pecas objeto desses registros e que 0s consumidores estariam presos nesse
monopdlio, tendo em vista o efeito lock-in; a concorréncia no mercado priméario ndo seria
suficiente para garantir precos, opcdes e condi¢bes de vendas no mercado secundario de
reposicdo de pecas; todos esses fatores permitiriam que as montadoras efetivamente
exercessem poder de monopdlio no mercado secundario, com prejuizos aos consumidores;
e (i) uma analise juridico-constitucional, em que foi verificado que a imposicdo de
direitos de propriedade intelectual no aftermarket n&o observaria os ditames
constitucionais para os quais este direito teria sido criado.3>

Assim, o Conselheiro-Relator entendeu que a imposicdo dos registros de desenho
industrial em face dos fabricantes independentes de autopegas por parte das montadoras
gerava danos a concorréncia que nao seriam justificados por “objetivos de inovacao, de
recuperacdo de investimentos, de apropriacdo, de manutencdo de competitividade ou
outros”!, com um resultado liquido negativo sobre o bem-estar da economia e dos
consumidores.

A opinido do Conselheiro-Relator foi acompanhada por unanimidade do plenério

do Cade, de tal forma que os autos retornaram a entdo Secretaria de Direito Econémico

349 Artigo 14, VII, da Lei n. 8.884/94.
350 \/oto do Conselheiro-Relator, p. 56.
31 Voto do Conselheiro-Relator, p. 82.
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para instauragdo de um processo administrativo e investigacdo das questbes
apresentadas.®2

Na instrucdo do processo comecada pela Secretaria de Direito Econdmico e
concluida pela Superintendéncia-Geral - tendo em vista a alteragdo na estrutura da
autarquia determinada por nova Lei de Defesa da Concorréncia -, houve a apresentacéo de
defesa pelas montadoras, oitiva de testemunhas da Anfape, apresentacdo de alegacOes
finais, além da instrucdo do caso com informacdes de outras instancias sobre o assunto,
notadamente de uma Comissdo Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de Sao
Paulo.>%3

Finalizada a instrucdo, a Superintendéncia-Geral emitiu uma Nota Técnica, com
caréter opinativo, em 15 de junho de 2016%%*, mantendo grande parte do contetido do voto
e a mesma sugestio de penalizagdo do voto do Conselheiro-Relator3®,

Nesse documento, a Superintendéncia-Geral teria identificado uma infracdo a
ordem econdmica numa avaliagdo do caso estruturada em cinco etapas: (i) verificacdo da
“esséncia” do direito de propriedade intelectual; (ii) limitacdo do registro de desenho
industrial ao foremarket; (iii) ainda que admitida a inexisténcia de limitacdo intrinseca dos
titulos de desenho industrial ao foremarket, teria que se reconhecer as circunstancias

especiais autorizativas de tal limitagdo (limitacdo extrinseca); (iv) definicdo de mercado

%2 No voto, o Conselheiro-Relator dispds que, apés a investigacdo, comprovada a existéncia de uma atuagéo
ilicita nos moldes indicados, a sancdo cabivel seria, além de multa, determinacdo as montadoras da ndo
imposicdo dos registros de desenho industrial aos fabricantes independentes de autopecas (voto do
Conselheiro-relator, p. 82).
38 Com a manifestagdo de Procon/SP, Ministério Plblico e Sincopegas.
34 Nota Técnica n. 15/2016 e anexo estdo nas copias dos autos do Processo Administrativo n.
08012.002673/2007-51, com os nimeros do Sistema Eletrénicos de Informacdes do Cade 0209160, 0211185;
0 despacho estad com o nimero 0210267 e foi publicado no Diério Oficial de Justica em 16 de junho de 2016.
3% Este caso se encontra em andlise perante o Tribunal do Cade, sob relatoria do Conselheiro Paulo Burnier
da Silveira (conforme sorteio de distribuicdo realizado na 1152 sessdo ordinaria de distribuicdo, em 16 de
junho de 2016). Em posse dos autos, este Conselheiro tem realizado nova instru¢do do processo. Nesse
sentido, em outubro de 2016, foram enviados oficios a diferentes montadoras do mercado brasileiro. Na
primeira parte dos oficios, as questes séo relacionadas ao registro de desenhos industriais de pegas, com
solicitacOes sobre (i) a detengdo da empresa de desenhos industriais de pecas automotivas registradas ou em
processo de registro no INPI; (ii) em caso afirmativo, fornecimento de lista atualizada com informagdes sobre
a peca; (iii) existéncia de registro ou pedido que tenha sido anulado pelo Poder Judiciario ou INPI e indicacao
de tais registros. Na segunda parte do oficio, verificam-se questionamentos sobre a atuagdo e relacionamento
no mercado secundario (de reposicdo de pecas) das montadoras, com solicitacdes sobre (i) a atuagdo direta da
montadora no mercado de reposicdo; (ii) a producdo de alguma peca das montadoras representadas no
processo administrativo, que estivesse em falta no mercado de reposicédo; (iii) algum problema da empresa
relacionado a atuacdo dos fabricantes independentes no mercado secundario de autopecas de reposicao e seu
relacionamento com tais fabricantes; além de manifestacdo sobre o processo administrativo e outras
informagdes que a oficiada considerasse necessarias.
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relevante; (v) ponderagdo dos efeitos da conduta e suas justificativas. Tais etapas serao
apresentadas a seguir.

(b.1.) Primeira etapa de analise: verificacdo da “esséncia” do direito de

propriedade intelectual

Nesta etapa, a Superintendéncia-Geral pontua que nao ha “permissdo positiva”
irrestrita, ou seja, ainda que um titulo de propriedade seja garantido, este ndo deve exceder
os limites do proprio titulo.

Em seguida, a Superintendéncia-Geral analisa se é possivel aplicar a regra da razdo
na analise do exercicio de direitos de propriedade intelectual ou se é preciso haver uma
conduta “tipica” antecedente, conforme teria sido pontuado pelas montadoras. Este Gltimo
argumento refere-se a necessidade de se identificar e provar um abuso de direito prévio na
analise de uma infracéo concorrencial.

A autoridade refuta a necessidade de haver uma conduta tipica antecedente ao
dispor que “todo e qualquer ato (acédo) pode ter por objeto ou pode causar alguns
efeitos, como a limitacdo/falseamento da livre concorréncia”® (grifo do autor). Em
seguida, sobre a aplicacdo da regra da razdo dispde que “mesmo a existéncia de uma
permissdo positiva estatal ndo seria capaz de impedir a necessaria avaliacdo
concorrencial a respeito das praticas no ambito mercadol6gico-concorrencial”®®’
(grifo do autor).

A Superintendéncia-Geral ainda dispde que acusacdo existente em relacdo as
montadoras € referente a imposicdo indevida ou extensdo indevida dos registros de
desenhos industriais. Nesse sentido, alega que o aumento indevido do escopo de uma
patente pode significar infracdo ao direito da concorréncia e cita precedentes
internacionais, que teriam vislumbrado a extensdo indevida no aspecto temporal, além do
da extrapolacéo de escopo.

A conclusédo pela extrapolacdo do direito de propriedade intelectual sob analise €

pontuada da Superintendéncia-Geral nos préximos pontos.

3% Nota Técnica n. 15/2016, par. 313.
357 Nota Técnica n. 15/2016, par. 315.
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(b.2.) Segunda etapa: limitagdo do registro de desenho industrial de autopecas

ao foremarket

Neste ponto, inicialmente, a Superintendéncia-Geral analisa a situacdo dos
fabricantes independentes de autopecgas, considerando a imposi¢do dos registros de
desenhos industrial pelas montadoras.

Segundo a Superintendéncia-Geral, os fabricantes independentes de autopecas
estariam fadados a encerrar as atividades se mantida a imposicdo dos registros no
aftermarket, eis que ndo conseguiriam se manter no mercado de forma vidvel. Além de o
fabricante ter que esperar 25 anos para que 0s registros industriais estejam em dominio
publico®®#, a Superintendéncia-Geral pontuou diversos aspectos advindos da natureza da
protecdo do desenho industrial no regime juridico brasileiro que dificultariam sua atuacéo
neste mercado®*°. Nesse sentido, teria sido verificado que, por meio de registro do modelo
completo de um veiculo, realiza-se a protecdo de todas as pegas e, considerando que uma
peca se repete, muitas vezes, em diferentes modelos, a autoridade identificou a
possibilidade de “reprotegdo” da mesma peca, alongando o tempo do seu uso exclusivo®®.

A Superintendéncia-Geral pontuou ainda que a fabricacdo de pecas tunning nédo
seria uma alternativa aos fabricantes independentes. Tais pegas ndo seriam substitutas das
pecas de reposicao, eis que ndo mantém as caracteristicas originais do veiculo.

Interessante observar que a autoridade ndo indicou como alternativa a

comercializacdo pelas fabricantes independentes das autopecas considerando um contrato

38 Ao que a Superintendéncia-Geral chamou de “dominio pudblico indtil” (Nota Técnica n. 15/2016, par.
345).

39 A Superintendéncia-Geral, pontuou diversas caracteristicas do que entendeu ser da propria natureza de
protecdo do direito industrial &s autopecas no sistema brasileiro. Assim foram elencadas: (i) “evergreening
intergeracional legal”: a montadora conseguiria um titulo, ainda que de baixa qualidade, “independente da
andlise do Judiciario e do INPI” (Nota Técnica n. 15/2016, par. 380), isso porque a analise do mérito de um
desenho industrial pode ser postergada pelo INPI, ou seja, o titulo é dado independente da verificagdo da sua
inovagdo, que pode ser analisada em momento posterior; (ii) “presungdes equivocadas™: as montadoras, ao
deterem um titulo, gerariam uma presuncdo de que estariam respeitando a legislacéo, de tal forma que ndo
caberia a discussdo da validade do titulo e, necessariamente, o fabricante ao fazer/copiar uma peca estaria
violando o direito tido como garantido; (iii) “instabilidade/estabilidade” gerada a um fabricante, eis que a
Unica alternativa que possui é questionar a validade do titulo no Judiciario, 0 que ndo daria qualquer
seguranga a sua atuacdo; (iv) “novidade artistica”: as altera¢cdes marginais (pratica de evergreening) resultaria
em inovacBes minimas, ao passo que para a elaboracdo de uma pega tunning, o fabricante teria que se valer
de elementos da peca original, dependendo assim da montadora, podendo incorrer em cOpia da peca original;
(v) “discussdo marcaria”: mesmo ao produzir uma peca tunning o fabricante deve indicar que se trata de
determinado modelo, o que resulta em utilizar a marca da montadora, podendo incorrer em infragdo marcaria.
360 Nota Técnica n. 15/2016, par. 35.
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de licenca. Evidente que nesta hipdtese os termos de licenciamento deveriam ser razoaveis,
ndo discriminatdrios e justos.

A Superintendéncia-Geral ainda apresenta os limites impostos ao uso de desenho
industrial. Primeiro, apresenta-se que tal direito seria limitado pela funcdo para a qual foi
criada e deveria respeitar “0 interesse social e o0 desenvolvimento tecnoldgico e econémico
do Pais”®®1, sem discorrer em que medidas tais direitos foram de encontro a tais premissas.
Em seguida, a autoridade aponta a limitacdo do exercicio do direito de propriedade
intelectual por outros diplomas, como a Lei de Defesa do Consumidor.36?

Neste ponto, sobre os efeitos para o consumidor, retoma-se a preocupacao do efeito
lock-in deste mercado. A descricdo da situacdo feita pela autoridade é bastante

esclarecedora:

Na aquisicdo de pecas sobressalentes protegidas, a escolha do consumidor é a
seguinte: ‘Troca da peca da marca X versus compra de carro da marca Y’.
Obviamente que nesta segunda hipétese, como a compra do carro refere-se a
aquisicdo de elevado valor agregado, a compra de um novo carro pode néo ser
alternativa viavel para pequenos consertos. 3%

Assim, conclui-se que com a manutencdo da protecdo de desenho industrial, o
consumidor terd como opg&o apenas a peca da montadora®,

Por fim, chega-se ao ponto dos limites aos desenhos industrias pela Lei de
Concorréncia. Neste ponto, a Superintendéncia-Geral destaca o artigo 68 da Lei de
Propriedade Intelectual, que dispbe sobre a licenca compulsoria em caso de abuso de poder

econdmico e abuso de direito.

(b.3.) Terceira etapa: Precedentes Volvo vs. Veng e suas circunstancias
especiais autorizativas de limitacdo aos desenhos industriais no

aftermarket

31 Constituicdo Federal, artigo 5°, XXIX.
362 Para tanto, baseia-se em parecer de Claudia Lima Marques apresentado nos autos (Nota Técnica n.
15/20186, par. 428).
363 Nota Técnica n. 15/2016, par. 430.
34 Haveria o que Claudia Lima Marques chamou de “fidelizagdo-disfarcada”, ou seja, na escolha do
automével o cliente fica fidelizado a montadora no “mercado de reposi¢do de pecas”. (Nota Técnica n.
15/2016, par. 433).
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Volvo vs. Veng é um caso decidido na Europa sobre recusa de licenciamento de

propriedade intelectual, especificamente, modelos industriais, em que foi entendido que:

[...] o exercicio do direito exclusivo pelo titular de um modelo industrial relativo
a painéis laterais da carrocaria de veiculos automdveis pode ser proibido pelo
artigo 86° se der origem, por parte de uma empresa em posicdo dominante, a
determinados comportamentos abusivos, tais como a recusa injustificada de
fornecer pecas sobresselentes a oficinas de reparacdo independentes, a
fixacdo dos precos das pecas sobresselentes a um nivel ndo equitativo ou a
decisdo de deixar de produzir pegas sobressalentes para um determinado
modelo.% (grifos nossos)

Neste precedente, o TJUE destacou que a recusa de concessao a terceiros de uma
licenca ndo pode ser considerada, por si s6, uma exploracédo abusiva de posi¢cdo dominante,
e, assim, admitiu a protecdo dos direitos no aftermarket.

Utilizando-se da metodologia adotada pela autoridade europeia, a
Superintendéncia-Geral procurou identificar as “circunstancias excepcionais” que fariam
da imposicdo dos registros no aftermarket uma conduta de abuso de poder econdmico
pelas montadoras neste caso. Para tanto, a Superintendéncia-Geral elencou as
circunstancias de (i) falta de pecas, (ii) discriminacao de precos e (iii) imposicdo de titulos
invalidos por parte das montadoras.

Quanto a auséncia de pecas, a Superintendéncia-Geral teria verificado tal situacao
por meio de 26 relatos, entre matérias jornalisticas, acdes civis, entrevistas, reclamacdes de
consumidores em diferentes meios de comunicagdo.®® A Superintendéncia-Geral traz uma
observacdo de que ainda que tais relatos ndo sejam especificamente relacionados as pecas
objeto de um registro de desenho industrial em andlise, tal analise deveria ser considerada
haja vista que as montadoras, ao ingressarem com a¢oes judiciais em face das fabricantes,
ndo se limitariam as pecas protegidas por um titulo de desenho industrial, mesmo que em
um segundo momento isso seja esclarecido na lide judicial .’

Quanto a diferenciacdo e/ou discriminacdo de precos, a Superintendéncia-Geral

teria observado a existéncia de discriminacdo dos precos perante um mesmo consumidor

35 Decisdo do Tribunal de Primeira Instancia no Caso 238/87, de 5 de outubro de 1988, disponivel em
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0238&from=EN>. A Volvo,
detentora do titulo do modelo industrial do “guarda-lama” (pega que vai em cima do pneu) dos veiculos
Volvo da série 200, demandou a Veng por violacdo do seu direito exclusivo. A Veng importava tais painéis,
fabricados sem autorizagéo da Volvo, e os comercializava no Reino Unido.
366 Nota Técnica n. 15/2016, par. 460.
367 Nota Técnica n. 15/2016, par. 463 a 465.
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em momento distintos do seu consumo - na compra de um carro novo e no momento da

compra de uma pega de reposi¢éo -. Segundo a Superintendéncia-Geral:

Nesse segundo momento [quando o consumidor precisa trocar uma peca], a
montadora aproveita-se de sua posi¢do privilegiada para elevar o preco ao
consumidor, discriminando-o por estar em momento de fruicdo e de consumo
distinto e mais fragil - hipossuficiéncia®®,

Para embasar seu entendimento, a Superintendéncia-Geral destaca um estudo
realizado pelo Ministério Publico do Estado de S&o Paulo quanto a constatacdo de que se
um carro fosse montado com pecas de reposi¢do sairia quatro vezes mais caro que um
carro novo ¢ conclui pela auséncia de racionalidade economica para tanto, “salvo a
auséncia de pressdo competitiva neste segundo momento do consumo>®°,

Ainda, a Superintendéncia-Geral apresenta dados dos lucros das montadoras com a
venda de veiculos novos e a venda de pecas, a fim de destacar a lucratividade advinda da
comercializacdo das pecas de reposicéo.3"°

Quanto a imposicdo de titulos invalidos, a Superintendéncia-Geral destaca o
registro de desenhos industriais que estariam no estado da arte, isto €, cujo prazo para
registro apds sua divulgacdo tenha passado; também pontua determinadas manobras das
montadoras em registrar 0 modelo completo e as pecas dos carros separadamente,
“ganhando-se alguns meses extras de monopolio em razio desta estratégia”>'*.

Além disso, a Superintendéncia-Geral indica a existéncia do que nomeou como “re-
registro”*’2 de pegas, ou seja, pecas de um modelo seriam novamente registradas com o
lancamento de um novo modelo, ainda que ndo tenham sofrido alteracGes, ou alteragdes
significativas.

A conclusdo da Superintendéncia-Geral da analise destas circunstancias é que
haveria uma “extensdo indevida do titulo de desenho industrial aos FIAPs, porque o

referido titulo ndo abrange, por suas caracteristicas intrinsecas, o0 mercado secundario”3”,

368 Nota Técnica n. 15/2016, par. 473.

369 Nota Técnica n. 15/2016, par. 477.

370 Os dados observados sdo alarmantes. De um periodo de 1990 a 2000, enquanto a Ford teve um lucro
operacional negativo de 28,2 com a venda de veiculos novos, verifica-se que com a venda de pecas teve um
lucro operacional de 20,4. A Fiat, de 1997 a 2000, enquanto teve um lucro de 3,4% em veiculos novos, o
lucro foi de 15,8% em pegas. A Volkswagen, de 1994 a 2000, teve um lucro operacional de 2,8 com veiculos
novos, enquanto 11,8 com pegas.

371 Nota Técnica n. 15/2016, par. 490.

372 Nota Técnica n. 15/2016, par. 496.

373 Nota Técnica n. 15/2016, par. 509.
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(b.4.) Quinta etapa: ponderacéao dos efeitos da conduta e suas justificativas374

O foco da autoridade nesta etapa foi a aplicagdo dos direitos de propriedade
intelectual ao aftermarket. Assim, a analise realizada foi quanto a ponderacao de efeitos e
eficiéncias no mercado secundario.

A Superintendéncia-Geral utilizou da metodologia adotada no voto do Conselheiro-
Relator, que teria ponderado tanto de um ponto de vista econdmico, quanto juridico, “as
justificativas e potenciais eficiéncias atreladas a imposicédo do titulo de desenho industrial
aos FIAPs no aftermarket versus os potenciais efeitos negativos dessa imposi¢do3”. A
conclusdo quanto aos dois pontos de vista foi de que a protecdo do titulo no mercado
secundario ndo se sustentaria.

Do ponto de vista econémico, foram identificados dois efeitos. O primeiro foi o
efeito lock-in, que ocorre quando os consumidores ficam sem alternativas e sujeitos (lock-
in) aos pregos altos cobrados pelas empresas do mercado priméario no fornecimento de
produtos no mercado secundario.

O segundo efeito é também relacionado ao efeito lock-in e consiste na elevacdo do
nivel dos precos. Para tanto, a autoridade realizou uma analise comparativa do preco de
uma montadora para a mesma peca ofertada por um fabricante independente,
considerando-se o raio de uma cidade®®. A conclusdo foi que, em geral, o preco das
fabricantes era menor.

Por fim, foram analisadas as justificativas para a conduta. As montadoras teriam
pontuado que o periodo de exclusividade era necessario para a recuperacdo de custos de
pesquisa e desenvolvimento e o incentivo a inovacdo. A Superintendéncia-Geral refutou
este argumento considerando estudos da Comissdo Europeia, quanto ao baixo custo
empreendido para o desenvolvimento de um desenho ou modelo de uma peca.

Considerando ainda este estudo, a Superintendéncia-Geral concluiu que se é a
venda do automovel que permite a montadora recuperar 0s investimentos em pesquisa e

desenvolvimento, isso representa uma justificativa para a inexisténcia de protecdo no

374 A quarta etapa da andlise da autoridade, verificagdo do mercado relevante, foi objeto de capitulo anterior,
por isso ndo foi apresentada neste momento.
375 Nota Técnica n. 15/2016, p. 130.
376 Nota Técnica n. 15/2016, par. 546.
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aftermarket. Nesse sentido, é destacado ainda que outras montadoras ndo se valem da
protecdo de desenho industrial das pecgas para recuperar seus investimentos, como GM,
Honda e Toyota.

Por sua vez, as montadoras teriam alegado que as fabricantes independentes nédo
seriam obrigadas a manter determinado estoque para abastecimento, de tal forma que ndo
incorreriam neste custo e fabricariam apenas as pec¢as que lhe fossem mais lucrativas. A
Superintendéncia-Geral refutou o argumento alegando a inexisténcia nos autos de dados
que demonstrassem 0s custos das montadoras na manutencdo de um estoque das pecas de
veiculos descontinuados, ndo sendo possivel a conclusdo de que as montadoras incorreriam

em custos e desvantagens competitivas maiores que os fabricantes independentes.

(b.5.) Asituacdo da protecdo das autopecas em outras jurisdicdes

Interessante observar a situacdo objeto de investigacdo da autoridade de
concorréncia brasileira em outras jurisdi¢des, tendo em vista as meng¢des nos documentos
do processo administrativo em questao.

Na Europa, cada Estado-Membro possui suas leis quando aos bens de propriedade
intelectual. Especificamente quanto aos desenhos industriais de pecas automotivas, paises
como ltélia, Irlanda, Hungria, Espanha, Inglaterra, entre outros, as leis e 0s costumes ndo
proibem a fabricacio das pecas para reposicdo por parte de fabricantes independentes®’”.

Outros paises, por sua vez, preveem tal protecdo, de tal maneira que se impera uma
inseguranca juridica quanto a comercializacdo das pecas entre Estados-Membros. A fim de
resolver o conflito, em 1998, a Diretiva 98/71/EC buscou dar pardmetros para uma
protecdo idéntica dos desenhos e modelos industriais entre os Estados-Membros, a fim de
possibilitar a sua livre circulagio na Unido Europeia®’®.

Especificamente quanto ao fornecimento de componentes de um produto complexo,

cuja aparéncia dependa do desenho ou modelo protegido, foi disposto que a auséncia de

877 De acordo com a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva
98/71/CE, relativa a protegdo legal de desenhos e modelos (apresentada pela Comissdo), Bruxelas,
14/09/2004 COM(2004) 582 final.

378 Nesse sentido, os itens 2 e 3 das consideragdes desta Diretiva: “(2) Considerando que as diferencas
existentes entre as legislacbes dos Estados-membros em matéria de protecdo legal de desenhos e modelos
produzem efeitos diretos sobre o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno no que se refere aos
produtos que incorporam desenhos e modelos; que essas diferencas podem dar origem a distor¢bes da
concorréncia no mercado interno”; “(3) Considerando que, para o correto funcionamento do mercado interno
é necessario aproximar as legislacdes dos Estados-membros em matéria de prote¢do de desenhos e modelo”.
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uma aproximacao integral entre os Estados-Membros ndo poderia ser um obstéculo para a
comercializacdo de tais componentes. Ademais, dessas regras fica claro que uma parte ou o

produto de desenho industrial poderia ser protegido®’®

, ainda que dentre o0s requisitos para
0 registro de um desenho industrial ou sua parte esteja a singularidade, o que dificultaria o
registro das autopecas.

Em 2001, foi apresentada uma alteracdo a tal Diretiva, o Regulamento (CE) n.
6/2002, de 12 de dezembro de 2001. Essa alteracdo ainda nao foi aprovada pela Comissao

Europeia®?

, mas se verificam determinadas regulacdes ja em vigéncia. Nesse sentido, a
proibicdo quanto a protecdo de partes de um produto complexo que pudessem lhe restituir
sua aparéncia original s

Em 2004, resultado de um “debate com um longo historico”*®2, foi apresentada uma
proposta de alteracdo da Diretiva 98/71/CE quanto a protecdo legal de desenhos e modelos
pela Comissdo Europeia®®, ainda ndo aprovada pelo Parlamento Europeu, que nega a
protecdo para ‘“componentes de produtos complexos utilizados (...) para efeitos de
reparacao destes produtos complexos no sentido de Ihes restituir a aparéncia original”4.
Importante destacar a investigacdo realizada ndo decorre de um processo em que
montadoras tenham sido representadas, mas da preocupacdo e andlise da Comissao
Europeia das condigfes do mercado.

Em 21 de maio de 2014, no entanto, essa proposta foi retirada de pauta haja vista

que foi considerada “obsoleta”%%®,

879 Artigo 1°, “a) ‘Desenho ou modelo’ designa a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto,
resultante das caracteristicas, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do
préprio produto e/ou da sua ornamentagéo” (grifos N0ssos).

380 Momento da entrega deste trabalho, em novembro de 2016.

381 Ttem 13: “parece apropriado ndo conferir protecdo a titulo de desenho ou modelo comunitério a todo o
desenho ou modelo que esteja aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um
produto complexo cuja aparéncia condicione o desenho ou modelo e que seja utilizado para possibilitar a
reparacéo de um produto complexo no sentido de Ihe restituir a sua aparéncia original, enquanto o Conselho
ndo tiver aprovado a sua politica nesta matéria, com base numa proposta da Comissao”.

382 Assim esta disposto na exposicdo de motivos de tal proposta.

383 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 98/71/CE, relativa a
protecdo legal de desenhos e modelos (apresentada pela Comisséo), 2004/0203 (COD).

384 Artigo 14: “Nio existe protecdo a titulo de desenho ou modelo para os desenhos ou modelos que
constituam componentes de produtos complexos utilizados, na acepgao do n.° 1 do artigo 12.°, para efeitos de
reparacdo destes produtos complexos no sentido de Ihes restituir a aparéncia original”.

385 Nesse sentido, Jornal Oficial da Unifo Europeia desta data. A justificativa para tanto esta em documento
de 22 de outubro de 2013: “Os debates no Conselho sobre esta proposta ndo progrediram desde 2010, o que
demonstra a impossibilidade de chegar a acordo. A Comissdo estudara outras formas de abordar a questdo no
ambito de um estudo econémico em curso e de uma futura avaliagdo do sistema de protecdo dos desenhos e
modelos na EU”.
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Nos Estados Unidos, a protecdo a um desenho industrial se d& por patente para
design, com duragdo de quatorze anos, para uma invencdo nova, original e ornamental,
sem disting&o entre objeto e parte do objeto®®.

Assim, os desenhos das pecas automotivas sdo protegidos neste pais. Considerando
uma motivacao da protecdo de tais pegas decorrente do aumento da procura nos ultimos
anos, surgiu uma preocupagao quanto a abrangéncia de tal protecéo.

Nesse sentido, verificam-se diversos projetos de lei denominados em conjunto
como “Right to Repair Act”. Um deles ¢ o HR 2057%%, em pauta, pelo menos desde 2001,
em que é discutido em cada Estado separadamente. Neste projeto de lei, quanto aos
produtos de reposicdo é prevista a disponibilizacdo de forma razodvel e ndo
discriminatoria®®®. Também se destaca 0 HR 3059, de 25 de junho de 2009, que prevé que
ndo haverd infracdo a uma patente de design se a parte ou componente tiver como
proposito a reparacdo do produto fabricado do qual € parte, a fim de restaurar a aparéncia
original®®. Ao que se tem conhecimento, o estado de Massachusetts foi o (nico a aprovar
um projeto desses até o0 momento (trata do H 4362)%%, em 2012. Importante observar que
as montadoras decidiram concordar com o “direito de reparagdo” admitida em
Massachusetts para todos os outros estados®*.

Atualmente, estd em analise uma nova lei que identifica infracbes para

determinados componentes de veiculos automotivos (S. 560). A ideia é fomentar a

386 35 U.S.C. § 171 Patents for designs Whoever invents any new, original and ornamental design for an
article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as
otherwise provided.
387 “HR” significa que o projeto se encontra em analise, ou seja, in the House of Representatives.
38 «(c) REPLACEMENT EQUIPMENT.—The manufacturer of a motor vehicle sold, leased, or otherwise
introduced into commerce in the United States must offer for sale to motor vehicle owners, and to all service
providers on reasonable and non-discriminatory terms, all equipment for diagnosis, service, maintenance, or
repair of a motor vehicle”.
389 ““(j) It shall not be an act of infringement of any design patent to make, use, offer to sell, or sell within the
United States or import into the United States any article of manufacture that itself constitutes a component
part of another article of manufacture, if the sole purpose of the component part is for the repair of the
article of manufacture of which it is a part so as to restore its original appearance”.
%0 Nomeado como “An Act protecting motor vehicle owners and small businesses in repairing motor
vehicles”. Com a dificuldade de conciliar esta lei com a vigente foi lancada a lei H3757, a fim de conciliar
tais regras.
391 Nesse sentido, trecho de reportagem veiculada em 25 de janeiro de 2014: “Under the deal, all auto
companies would make their diagnostic codes and repair data available in a common format by the 2018
model year, as the Massachusetts law requires. In return, lobbying groups for repair shops and parts
retailers  would  refrain  from  pursuing  state-by-state  legislation”.  Disponivel  em:
<http://www.autonews.com/article/20140125/RETAIL05/301279936/automakers-agree-to-right-to-repair-
deal>.
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concorréncia no aftermarket. A previsdo € similar a prevista no HR3059, a fim de alterar o
artigo 35 do United States Code:

it shall not be an act of infringement of such design patent to make or offer to
sell within the United States, or import into the United States, any article of
manufacture that is similar or the same in appearance to the component part
that is claimed in such design patent if the purpose of such article of
manufacture is for the repair of a motor vehicle so as to restore such vehicle to
its appearance as originally manufactured.

Na Austrdlia, verifica-se que em 2003 foi aprovada uma nova lei sobre a protecédo
de desenhos industriais (“Design Act”), substituindo a anterior € prevendo que alguns tipos
de pecas ndo infringem direitos de registro (segéo 7239).

A situacdo analisada, cujo parecer opinativo até este momento da autoridade
brasileira € pela existéncia de uma infracdo ao direito da concorréncia, ndo teve 0 mesmo
tratamento nos paises ora analisados. De fato, a solu¢do encontrada nestes paises foi
legislativa, haja vista um desacerto do regime de propriedade intelectual na protecdo do
design de pecas automotivas®®,

392 «“Certain repairs do not infringe registered design (1) Despite subsection 71(1), a person does not infringe
a registered design if: (a) the person uses, or authorises another person to use, a product: (i) in relation to
which the design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar
in overall impression to, the registered design; and (b) the product is a component part of a complex
product; and (c) the use or authorisation is for the purpose of the repair of the complex product so as to
restore its overall appearance in whole or part. (2) If: (a) a person uses or authorises another person to use
a product: (i) in relation to which a design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical
to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and (b) the person asserts in
infringement proceedings that, because of the operation of subsection (1), the use or authorisation did not
infringe the registered design; the registered owner of the design bears the burden of proving that the person
knew, or ought reasonably to have known, that the use or authorisation was not for the purpose mentioned in
paragraph (1)(c). (...)”.

3% Nesse sentido, mais uma vez, estdo as licdes de Nuno Carvalho, que se aplica também ao registro de
desenho industrial: “ndo ¢ fun¢do do Executivo ou do Judiciério reexaminar o valor das patentes como fator
de promocdo do progresso da indlstria. Se as patentes constituem um estimulo excessivo (ou insuficiente),
isso é um problema que cabe ao Legislativo resolver, ndo aos outros Poderes”. (CARVALHO, Nuno T. P.
Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referéncias comparativas ao
direito brasileiro. Revista da ABPI, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994, p. 45).
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CONCLUSAO

O objetivo deste trabalho foi analisar o exercicio abusivo de direito de propriedade
intelectual como infracdo & ordem econdmica no direito brasileiro. A importancia desse
estudo se d& pela auséncia de parametros e etapas de andlise definidos para tais situagdes
no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros paises, como Estados Unidos e 0s paises
membros da Unido Europeia. Estes possuem uma experiéncia mais vasta na analise de
condutas de direito de propriedade intelectual, o que evidencia um nivel mais elevado de
desenvolvimento tecnolégico e cultural, tendo em vista que um maior nimero de lides
envolvendo um direito de propriedade intelectual significa um maior nimero de titulos
outorgados que, por sua vez, representa uma das medic¢Ges do desenvolvimento de um pais.

O caso brasileiro das autopecas demonstra a incipiéncia da autoridade concorrencial
brasileira nessa matéria. O caso possui pareceres opinativos pelo arquivamento, da
Secretaria de Direito Econdmico e da Procuradoria Federal Especializada, e opinides
condenacdo das montadoras, notadamente o voto do Conselheiro-relator e a Nota Técnica
com a concluséo da instrucdo da Superintendéncia-Geral. Nestes, ndo se verifica um
pardmetro de analise definido da caracterizagdo do exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual como infracdo a ordem econémica.

A Nota Técnica da Superintendéncia-Geral, parecer opinativo mais recente no caso,
manteve a opinido manifestada no voto do Conselheiro-relator pela possivel existéncia de
infracéo, aplicacdo de multa e ndo imposigédo de desenhos industriais pelas montadoras em
face dos fabricantes independentes de autopecas, por meio de etapas diferentes de analise,
ainda que mantido grande parte do contetudo do voto, mesmo apds seis anos de instrucao.

Desse modo, considerando que o caso das autopecas ainda ndo possui uma deciséo
final administrativa, o que demonstra a importancia da analise deste caso, a conclusdo que
se apresenta a seguir é a eleicdo de parametros e etapas que devem ser observados pela
autoridade de concorréncia brasileira na analise de um exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual como infracdo a ordem econdmica e, especificamente, se tais
parametros foram observados e investigados no caso das autopecas, de acordo com o
exposto no Ultimo parecer opinativo. Essa tarefa foi permitida pelo estudo e exposicéo de
cada um dos pontos apresentados no decorrer deste trabalho, eis que imprescindiveis para

esta conclusao.
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Na analise de uma infracdo a ordem econdmica por meio de um direito de
propriedade intelectual, algumas consideragdes devem estar previamente definidas. Nesse
sentido, primeiramente, destaca-se que um direito de propriedade intelectual ndo implica,
necessariamente, na conferéncia de poder de mercado ao seu titular. A garantia da
exploracdo exclusiva de determinado bem imaterial significa a imunidade da atividade de
outras empresas quanto ao objeto tutelado, de tal maneira que outros produtos substitutos,
que exercam a mesma funcdo, podem concorrer com o objeto do direito de propriedade
intelectual no mesmo mercado, inexistindo assim um poder de mercado. De todo modo,
ainda que um direito de propriedade intelectual resulte em poder de mercado, o que
usualmente acontece, como na garantia de um titulo de um desenho industrial a uma peca
de automovel - que ndo possui substitutos -, ndo ha ilicitude, tendo em vista que o poder de
mercado apenas sera punido na hipdtese de abuso.

Assim, o primeiro pressuposto de anlise de uma infracdo € a verificagdo de poder
de mercado mesmo na hipétese de direito de propriedade intelectual, eis que este nem
sempre significa a conferéncia de um poder de mercado ao seu titular.

No caso das autopecas, foi identificado o poder de mercado em cada um dos
mercados relevantes definidos como o mercado de cada uma das pecas separadamente, por
exemplo, a lanterna esquerda de um modelo de automdvel representa um mercado
relevante no qual a montadora, titular do desenho industrial da pega, possui poder de
mercado tendo em vista que ndo ha substitutos para aquela peca, em caso de reposicdo,
além da existéncia de barreira a entrada decorrente do proprio direito de propriedade
intelectual que impede a reproducéo da pe¢a por um terceiro.

A investigagdo realizada pela Superintendéncia-Geral analisou ainda o argumento
das pecas tunning serem substitutas as pecas originais, porém concluiu que a peca tunning
atende a interesses e expectativas distintas dos consumidores, de tal forma que ndo seria
substituta para uma peca que mantém o desenho original do veiculo.

Definido o mercado relevante e identificado o poder de mercado, a analise que deve
ser realizada é da existéncia de abuso de poder de mercado em cada um dos mercados
identificados. No entanto, observa-se que, pelo exposto no ultimo parecer opinativo dos
autos, a investigacao realizada pelo Cade néo analisou a existéncia de abuso de poder em

cada mercado relevante.
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A andlise do abuso de poder de mercado se da com a identificacdo da intencdo do
agente em alcangar determinados objetivos elencados em quatro incisos do artigo 36 da Lei
de Defesa da Concorréncia. A analise de tais incisos pode levar a concluséo, indevida, de
que o exercicio de direito de propriedade intelectual significa uma conduta
anticoncorrencial, isso porque estdo elencados como objetivos que definem uma infracéo a
ordem econdmica a limitacdo da livre concorréncia e da livre iniciativa (inciso | do artigo
36) e a dominacdo de mercado relevante (inciso Il do artigo 36), que sdo considerados
inerentes a um direito de propriedade intelectual.

No entanto, deve-se destacar que nao se esta diante de “qualquer ato” em que a
discussdo da ilicitude anticoncorrencial esta na anélise do resultado anticompetitivo da
acdo como foi destacado pela Superintendéncia-Geral®*, mas do exercicio de um direito de
propriedade intelectual, cuja analise prescinde de outra consideracdo previa.

Como visto, o direito de propriedade intelectual garante imunidade da atividade de
terceiros quanto ao objeto tutelado. Essa caracteristica implica na restricdo da liberdade de
iniciativa de um terceiro e, consequentemente, numa restricdo a livre concorréncia.

No entanto, essa limitacdo é fruto da consciéncia do legislador na elaboracdo das
regras do direito de propriedade intelectual que considerou os principios de livre iniciativa
e livre concorréncia, porém os afastou por um determinado periodo em relacdo a um
determinado bem imaterial. O fundamento para tal afastamento est4d na propria livre
iniciativa e livre concorréncia a longo prazo, por meio de um incentivo a inovacdo. Desse
modo, ainda que haja limitacdo a tais principios de maneira imediata, ao se analisar todo o
cenario do direito de propriedade intelectual, h4& um fomento a tais principios. Assim, a
detencdo de direito de propriedade intelectual ndo significa, de forma imediata, uma
conduta anticoncorrencial, tendo em vista que ainda que haja uma limitacdo a livre
iniciativa e a livre concorréncia no cenario atual, h& um fomento a longo prazo. Esse
aspecto deve ser observado na consideracdo de um direito de propriedade intelectual como
infracdo a ordem econbémica, de tal forma que o objetivo previsto no inciso | do artigo 36

da Lei de Defesa da Concorréncia deve ser analisado sob essa leitura.

3% Como disposto na Nota Técnica n. 15/2016, par. 313 a 315: “no ambito antitruste (...) todo e qualquer
ato (acdo) pode ter por objeto ou pode causar alguns efeitos, como a limitagdo/falseamento da livre
concorréncia (...) a discussdo da ilicitude antitruste se d4 a partir do resultado anticompetitivo das
acdes (...) Trata-se, sim, de uma sistematica especifica, atrelada & realidade do mercado e & dogmaética
antitruste, que ndo havendo sentido em se falar a respeito da necessidade de um ‘tipo antecedente’ para
justificar a aplicagdo da regra da razéo” (grifo nosso).

135



A dominacdo de mercado relevante, objetivo previsto no inciso Il do artigo 36, ndo
¢ consequéncia imediata do direito de propriedade intelectual, como verificado
anteriormente na analise do poder de mercado, ainda assim, destaca-se que a propria Lei de
Concorréncia relativiza esse objetivo ao dispor que a dominagdo do mercado por méritos —
e uma invengao ou criagdo representa exatamente uma maior eficiéncia do agente — néo
caracteriza um ilicito (artigo 36, paragrafo 2°).

Tais consideracdes sdo importantes e levam a um pressuposto fundamental na
identificacdo de infracdo a ordem econémica: um direito de propriedade intelectual apenas
sera ponderado com os principios da livre iniciativa e livre concorréncia se ndo estiver
devidamente exercido, na exata consideracdo do legislador ao prever tal regra, tendo em
vista que a outorga desse direito teria previsto uma limitacdo na atuacdo de outros agentes
no escopo do que é protegido, por isso ha a necessidade de se verificar e provar o ndo
cumprimento da finalidade para a qual o direito foi criado (abuso de direito) a fim de
analisar se esta limitacdo ndo € indevida.

Apenas se verificado e provado que a limitacdo da atuacdo de outros agentes nédo
cumpre a finalidade para a qual o direito de propriedade intelectual foi pensado é que se
continua a analise de uma infragdo a concorréncia por meio de um direito de propriedade
intelectual. Desse modo, ap6s a verificacdo do poder de mercado, 0 segundo pressuposto
na analise deste tipo de conduta é a existéncia de abuso de direito de propriedade
intelectual.

Assim, ndo se discorda da afirmacdo da Superintendéncia-Geral de que “mesmo a
existéncia de uma permissdo positiva estatal ndo seria capaz de impedir a necessaria
avaliacdo concorrencial a respeito dos efeitos das praticas no ambito mercadolégico-
concorrencial”®®, porém tais efeitos devem ser apenas analisados se o objetivo para o qual
determinada “permissdo positiva” foi criada ndo foi vislumbrado no caso, haja vista que na
“permissdo positiva”, efeitos, inclusive negativos, foram previstos3®®. Assim, apenas se
deve continuar a andlise da existéncia de uma conduta anticoncorrencial se o exercicio do

direito de propriedade intelectual for contrario aos objetivos para os quais foi criado, o que

3% Nota Técnica n. 15/2016, par. 315.
3% Assim foi exposto pelo Conselheiro-Relator: “o direito antitruste dispde-se a aceitar essa aparente e
temporaria restricdo a concorréncia do ponto de vista estatico, que no curto prazo pode até mesmo causar
diminuicdes da oferta, aumentos de precos e exclusdo de consumidores, em favor de uma eficiéncia
dindmica, que no longo prazo aumentard a competicdo por inovacGes e a introducdo de novos e melhores
produtos e servigos, em favor do desenvolvimento econdmico e dos consumidores”.
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deve estar devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que se trata de um direito
previsto e concedido pelo Estado.

Os objetivos de um direito de propriedade intelectual sdo a promocao de inovacéo e
a garantia de acesso a tal inovacdo, seja enquanto vige a exclusividade de exploracao pelo
detentor do titulo, seja apds o periodo exclusivo em que deve estar em dominio publico.

A investigacdo de abuso de direito de propriedade intelectual estd presente no
relevante precedente europeu sobre o tema trazido neste estudo, caso Microsoft. Ainda que
ndo tenha sido pontuada como pressuposto previo da analise da infracdo, foi realizada uma
investigacdo para verificar se a recusa da Microsoft em compartilhar informacdes relativas
a interoperabilidade impedia a promocao ou 0 acesso a inovagdo no mercado de sistemas
operacionais em rede.

Dentre algumas “circunstancias excepcionais” pontuadas pela Comissdo Europeia
para a identificacdo da infracéo, a autoridade verificou que a conduta da Microsoft impedia
o0 langcamento de um produto novo por outros agentes, além de impedir o “desenvolvimento
técnico” do mercado como um todo, num prejuizo direto aos consumidores. Na analise das
justificativas objetivas apresentadas, a Comissdo analisou ainda que eventual desincentivo
da Microsoft em inovar decorrente do compartilhamento das informag6es aos concorrentes
seria compensado pelo incentivo a inovagdo da totalidade do setor, numa preocupagéo com
o cumprimento da funcdo para a qual um direito de propriedade intelectual é criado:
promocao e 0 acesso a inovacao.

Para tanto, a Comissao Europeia se baseou em pesquisas de mercado para verificar
a opini&o dos consumidores sobre os produtos dos outros agentes no mercado, aceitacao de
um produto novo no mercado, além estudos econdmicos e uma longa anélise de dados de
mercado descrita na decisdo do Tribunal de Primeira Instancia.

Assim, a Comissdo verificou o descumprimento da funcdo do direito de
propriedade intelectual, ainda que ndo tenha ficado evidente nos autos se a Microsoft
detinha, de fato, direitos de propriedade em relacdo as informacdes investigadas, partindo-
se de uma analise ainda mais conservadora, €is que considera a garantia de exclusdo de
terceiros previstas por um titulo devidamente outorgado.

Na investigacdo realizada pela Superintendéncia-Geral no caso das autopecas,
identifica-se nas “circunstancias especiais” — numa alusdo as “circunstancias excepcionais”

dos precedentes europeus — uma analise sobre a existéncia de abuso de direito de
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propriedade intelectual. Foram elencadas as circunstancias de (i) falta de pecas, (ii)
discriminacgdo de precos e (iii) imposicao de titulos invalidos. Destaca-se que, cada uma
dessas situacOes, se devidamente comprovadas, ausentes as justificativas plausiveis para
tanto, representariam um abuso de direito de propriedade intelectual, eis que contrarias ao
objetivo de promover e dar acesso a inovagéo.

Considerando que 0 que estd em discussdo séo direitos constitucionalmente
previstos e institucionalmente garantidos, que passaram por uma analise prévia do Estado,
tais circunstancias devem ser investigadas a exaustao, com pareceres e estudos econdmicos
e conclusdes fortemente embasadas. Ndo deve haver dividas de que o exercicio de um
direito de propriedade intelectual estd em descompasso com a funcdo de promover e dar
acesso a inovacao para ser caracterizado abusivo.

Quanto a falta de pecas, contudo, pelo que foi apresentado na Nota Técnica, nao
teria sido realizada uma analise muito profunda de tal circunstancia. A Superintendéncia-
Geral teria verificado tal situagdo por meio de apenas vinte e seis relatos, entre matérias
jornalisticas, acGes civis, entrevistas, reclamacdes de consumidores em diferentes meios de
comunicacdo; além de trazer uma observacdo de que, ainda que tais relatos ndo sejam
especificamente relacionados as pecas objeto de um registro de desenho industrial, tal
analise deveria ser considerada, tendo em vista que as montadoras, ao ingressarem com
acOes judiciais em face das fabricantes, ndo se limitariam as pecas protegidas por um titulo
de desenho industrial, mas as pe¢as automotivas em geral.

Né&o se verifica uma comprovacado de que a falta de pecas € decorrente do exercicio
de direito de propriedade intelectual. Primeiramente, ndo se observa um estudo que
evidencie a relacdo entre a imposi¢do do direito de propriedade intelectual garantido e a
auséncia de pecas. Ainda, destaca-se que uma acdo judicial em face dos fabricantes
independentes apenas sera exitosa & montadora se esta comprovar a detencdo de um titulo
de propriedade intelectual, de tal maneira que o argumento de que as pecas em geral, ndo
protegidas por um direito de propriedade intelectual, seriam afetadas pela imposi¢do dos
desenhos industriais ndo teria embasamento. Assim, a apresentacdo de relatos que nédo se
referem a uma peca protegida por um desenho industrial, além da ndo identificacéo precisa
entre a detengdo do registro e a auséncia da peca, enfraquece a analise realizada. Ademais,
ndo se observa preocupacdo com eventuais justificativas das montadoras para a falta de

pecas em relacdo a cada um dos relatos pontuados, como o fato de as montadoras terem
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que distribuir todas as pecas em todo o pais, 0 que ndo acontece com as fabricantes
independentes que podem escolher as pecas mais rentaveis e o local de comercializacéo
com mais demanda (cherry picking®®’).

N&o ha davidas de que se comprovada que a falta de pecas é decorrente da detencédo
do registro da peca, sem justificativas plausiveis, haveria abuso de direito de propriedade
intelectual, eis que ndo haveria acesso ao objeto tutelado, ou seja, estar-se-ia diante de um
impedimento de acesso a inovacao.

Quanto a diferenciacdo e/ou discriminacdo de precos, a Superintendéncia-Geral
teria observado a existéncia de discriminagéo de pregos perante um mesmo consumidor em
momento distintos do seu consumo — na compra de um carro novo e no momento da
compra de uma peca de reposicdo. Foi ainda destacado estudo do Ministério Publico do
Estado de Sdo Paulo de que um modelo especifico de veiculo montado com pecas de
reposicdo sairia quatro vezes mais caro que um carro novo. A Unica explicacdo para esta
situacdo encontrada pela Superintendéncia-Geral foi a auséncia de pressdo competitiva na
venda de autopecas.

Ocorre que a racionalidade econdmica para tal diferenca dos precos das pecas de
um carro novo para as pecas de reposicdo pode estar no fato de que as trés montadoras
investigadas neste caso produzem carros populares, de tal maneira que a venda de um carro
novo a um valor inferior e das pecas a um valor superior pode significar a estratégia de
negocios da empresa, com ganhos de eficiéncia aos consumidores. Ademais, a venda de
pacotes justifica a eventual reducdo de preco, assim, a venda de um automével com todas
as pecas, pode significar a reducdo do valor dos componentes. De todo modo, ndo se
verifica um estudo econémico de que tais precos seriam abusivos, uma analise das
eficiéncias de uma estratégia comercial no mercado de venda de veiculos ou uma anélise
dos custos das montadoras na manutencdo e fornecimento de todas as pecas em todo o
pais.

Neste ponto, apresentam-se ainda dados das montadoras representadas sobre o
lucro operacional obtido com a comercializacdo de pecas € 0 com a venda de veiculos
novos. A diferenca é alarmante; no entanto, nao fica evidente se o valor mais alto obtido na
comercializacdo das pecas & decorrente de pecas protegidas por registro de desenho

industrial. Observa-se, nesse sentido, argumento das montadoras quanto a imprecisdo de

397 Termo que faz alusdo a colheita de cerejas, em que o colhedor seleciona apenas as melhores frutas.
139



uma analise de lucro advinda da comercializacdo de pecas, isSo porque a maior parte das
pecas comercializadas ndo seriam registradas.>® Assim, ndo fica evidente se o lucro
“excessivo” é decorrente da detencdo de um registro de desenho industrial e sendo, se ndo
haveria justificativas para tanto.

N&o ha duvidas de que a apresentacdo de um preco que impega 0 acesso do
consumidor ao bem inovador resulta em abuso de direito de propriedade intelectual,
porém, mais uma vez, a comprovacdo deste abuso ndo deve suscitar davidas.

Quanto a imposicao de titulos invalidos, a analise apresentada é que as montadoras
utilizariam de manobras para aumentar o periodo de um desenho industrial, ao registrar as
pecas e 0 modelo completo do veiculo, separadamente. Ainda, é pontuado que muitas
pecas seriam repetidas de um modelo para outro, ndo dispondo de qualquer inovacéo, que
Ihes permitissem obter um novo titulo de propriedade intelectual.

Este ponto é bastante sensivel, considerando que n&o haveria abuso de direito de
propriedade intelectual se inexistente um direito legitimo que possa ser abusado. Ainda
assim, questiona-se se cabe a Superintendéncia-Geral concluir que um registro é invalido;
primeiramente, porque a concessao do titulo é realizada por autoridade competente na
matéria, o INPI, que analisa os requisitos legais para a concessdo de um registro; além
disso, ha previsdo especifica na Lei de Propriedade Industrial para a declaracéo de nulidade
pelo INPI, em um processo administrativo, ou pelo Judiciario, em uma acéo judicial, em
caso do ndo cumprimento dos requisitos legais na obtencdo de um titulo.

Ademais, verifica-se que nas a¢des judiciais impetradas pelas montadoras para
protecdo do seu direito, destacadas no Gltimo parecer opinativo da Superintendéncia-Geral,
ndo ha& declaracdo de nulidade do titulo, ainda que haja manifestacdo de certo

399 Assim, verifica-se que se trata da

“desconforto” com a situagdo originada por este titulo
discussdo de um titulo cuja validade é admitida pelo 6rgdo especializado e pelo Judiciario.

Notadamente, é pontuada decisdo judicial, em acdo de uma fabricante de autopecas, que

3% Especificamente, a Fiat dispds que, de 2500 a 3000 pecas por ela fabricadas, somente 11 seriam
protegidas por direitos de propriedade industrial, resultando em apenas 20% de seu faturamento no mercado
secundario, e 1,2% do faturamento total da empresa no Brasil. A Ford afirmou que, de 4000 pecas, apenas 64
possuiam direito de propriedade intelectual, o que representaria menos de 1% do seu faturamento no mercado
brasileiro. Voto do Conselheiro-relator, p. 31.

3% Trecho da decisdo do Desembargador Galdino Toledo Jdnior, no caso DPF/Ford, de 30 de outubro de
2007: “Confesso que me incomodou a hipdtese de dar protecio ilimitada a desenho industrial desse setor de
pecas automotivas (...). Talvez fosse a hipdtese de se admitir a restricdo da Lei de propriedade intelectual,
nesse caso apenas a outras montadoras para que essas ndo se aproveitassem do trabalho de criacdo envolvido
para agregé-lo ao seu préprio produto” (Nota Técnica n. 15/2016, par. 261).
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anulou os registros de uma das montadoras, no entanto, a sentenca teria sido reformada em
segunda instancia*®,

Ainda que a analise da validade do titulo de desenho industrial ndo seja
competéncia da autoridade de concorréncia e a decisdo pela invalidade ndo deva ser
perquirida por este 6rgdo administrativo, cabe destacar pareceres e opinides especializadas
que analisaram a invalidade da concessdo de um titulo de desenho industrial a uma peca
automotiva.

401 3inda em 2009, Newton

Em parecer sobre a investigacdo a pedido da Anfape
Silveira expbs entendimento de que o produto objeto da protecdo de design € o automdvel
como um todo, o qual determina o fator estético, requisito da concessdo de um desenho
industrial, e ndo as pecas isoladamente. Explica-se que a Lei de Propriedade Industrial
exige a originalidade no sentido da distintividade, ou seja, as pecas isoladas ndo constituem
desenho industrial a ser protegido, por ndo serem distintivas®®?. Nesse sentido, o
dispositivo legal: “o desenho industrial ¢ considerado original quando dele resulte uma
configuragdo visual distintiva, em relacdo a outros objetos anteriores™® (grifos
N0SSO0S).

Ademais, destaca-se que a Lei de Propriedade Industrial ndo prevé a protecdo de
partes de um desenho industrial, como prevé especificamente para outra modalidade de
direito de propriedade intelectual, o modelo de utilidade*®*. Ou seja, enquanto em um
modelo de utilidade admite-se a protecdo de uma parte, isso ndo acontece com o desenho
industrial. O objeto de desenho industrial deve corresponder, por si s0, a uma configuracéo
visual distintiva que o distinga de outros objetos anteriores. Ora, no caso de pecas de
automavel, ha dificuldade em se distinguir um para-lama de um modelo para outro de um
modelo mais novo. De tal forma que, pela natureza, o objeto que significa uma

configuracdo visual distintiva € a carroceria como um todo, com todas as suas pegas.

400 Sentenga no processo n. 0809326-30.2010.4.02.5101, 252 Vara Federal do Rio de Janeiro, de 14 de maio
de 2012, Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, destacada na Nota Técnica como “caso Orgus”, no par.
266 e seguintes.
401 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 221-256
402 «“A finalidade precipua da protecdo ao design industrial é estimular o desenvolvimento da criatividade no
campo dos produtos industriais. O produto, no caso, é a carroceria como um todo, e ndo as partes isoladas
que ndo passam de consequéncia do projeto, ‘consequéncia’ essa utilizada pelas montadoras para o exercicio
abusivo de controlar o mercado de reposi¢ao”. (Ibidem, p. 246).
403 Artigo 97 da Lei de Propriedade Industrial.
404 Artigo 9° da Lei de Propriedade Industrial: “objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo
industrial [...]” (grifos nossos).
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Assim, pecas isoladas do conjunto ndo constituiriam desenho industrial, por ndo
serem distintivas, de tal forma que o0s registros das pecas automotivas seriam nulos ou
ineficazes em relagdo aos fabricantes independentes, ndo cabendo as montadoras realizem
pedidos para a obtencdo de tais titulos e, consequentemente, ingressarem com medidas
judiciais ou extrajudiciais em face dos fabricantes independentes tendo em vista que nédo
haveria direito a opor.

Nota-se, por esta opinido, que ndo se estaria diante de um abuso de direito no caso
das autopecas, eis que inexistiria um direito a ser abusado. Ademais, a conclusdo pela
invalidade de um desenho industrial de uma peca automotiva pontuada acima se pautou em
anélise eminentemente de direito de propriedade intelectual, cujo estudo ndo se exige da
Superintendéncia-Geral.

Assim, verifica-se que a alegacdo da imposicdo de titulos invalidos realizada pela
Superintendéncia-Geral é pertinente, porém ndo cabe a esta autoridade realiza-la, tanto que
a conclusdo desta autoridade vai de encontro as decisdes de 6rgdos competentes, INPI e
Judiciario, que ndo teriam manifestado opinido pela invalidade do titulo, ou mesmo a
opiniBes de especialistas da area, que discordam da validade do titulo garantido a pecas
automotivas em geral e ndo apenas em algumas situacOes identificadas pela
Superintendéncia-Geral.

A depender da conclusdo sobre a invalidade de um direito de propriedade
intelectual, o remédio € distinto. Nesse sentido, a conclusdo da Superintendéncia-Geral das
circunstancias elencadas é de que haveria uma extensdo indevida do titulo de desenho
industrial aos fabricantes independentes, de tal forma que esse direito ndo deveria ser
oposto em relacdo a tais agentes - diferentemente da opinido apresentada de que ndo
haveria titulo a opor, de tal forma que a controvérsia acabaria nesta conclusao.

Independente da opinido pela validade do titulo em questdo que, como visto exige
uma anélise especializada, ndo cabendo a autoridade de direito da concorréncia fazé-lo, e
considerando os titulos como validos para a continuacdo de analise dos pressupostos de
uma infracdo pretendida, destacam-se as circunstancias de falta de pecas e discriminacao
de precos pontuadas pela Superintendéncia-Geral. Tais circunstancias podem significar
abuso de direito de propriedade intelectual, eis que impedem o acesso a inovagdo. No
entanto, como visto, ndo se observa uma investigacdo exaustiva de tais pontos pelo exposto

no ultimo parecer opinativo, de tal forma que tais situacBes ndo estariam devidamente
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analisadas e comprovadas para serem consideradas um abuso de direito de propriedade
intelectual.

Ainda que o parecer opinativo tenha analisado diversos pontos, ndo o fez de forma
sistematica, de tal forma que a auséncia de uma investigagdo mais profunda das
circunstancias de auséncia de pecas ou da discriminagédo dos pregos, por exemplo, reflete a
importancia em se estabelecer o abuso de direito como pressuposto de analise de uma
infracdo a ordem econémica por meio de um direito de propriedade intelectual.

A identificacdo de um abuso de direito de propriedade intelectual € importante para
ndo se investigar situacBes que sejam decorrentes simplesmente da detencéo e exercicio
daquele direito, devido a exclusividade de atuacdo e consequente exclusdo de terceiros e
concorrentes. Assim, caso nao seja provada a existéncia de um abuso de direito de
propriedade intelectual por outras circunstancias, como a falta de pecas e discriminacgéo e
elevacdo de pregos por conta do exercicio de um direito de propriedade intelectual, ndo se
poderia chegar a conclusdo de que a exclusdo dos fabricantes independentes de autopecas,
por si s, seria um problema concorrencial.

Primeiramente, porque como Visto, 0 objetivo de limitar a concorréncia e a livre
iniciativa a ser identificado numa infracdo a ordem econdmica demanda uma leitura
especifica diante de um direito de propriedade intelectual, eis que se deve considerar o
cenario a longo prazo para estes principios. Em segundo lugar, as medidas impetradas
pelas montadoras em face dos fabricantes independentes, se destinadas a proteger direitos
de propriedade validos, ndo representariam uma inibicdo a inovagdo, visto que 0s
fabricantes sdo apenas reprodutores das pegas e ndo apresentam qualquer inovagdo ao
mercado. Assim, estar-se-ia diante de uma situacdo de simples exercicio de um direito de
propriedade intelectual, no cumprimento da fun¢do para quais foi criado, de tal forma que
tais medidas ndo significariam um exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual
como infracdo a ordem econdmica.

Caso seja identificado e provado o abuso de direito de propriedade intelectual,
passa-se a andlise das eficiéncias da conduta, considerando o efeito positivo liquido ao
bem-estar dos consumidores e & propria inovacao, haja vista que esta também pode ser

identificada entre os objetivos do direito da concorréncia.
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