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. Introdugdo

Discussdes a respeito da intersecio entre Propriedade Intelectual e Defesa
da Concorréncia habitam ha algum tempo o meio académico, principalmente
em outros paises cujo desenvolvimento econémico j4 se encontra em estégio
mais avangado. No Brasil, a relagio entre esses dois campos somente vem ga-
nhando notoriedade nos titimos anos, tendo passado a ocupar lugar de desta-
que na agenda tanto do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC)
quanto na do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), permeando
as decisdes emanadas nas diferentes instdncias administrativas e judiciais bra-
sileiras. Nesse contexto, a interagiio entre esses 6rgios cresceu significativa-
mente no passado recente, tendo inclusive levado 3 assinatura de um acordo
de cooperagdo durante o ano de 2010, que visa aproximar o intercAmbio de
dados e informagdes no que se refere 4s dreas de interesse comum.?

E fato publico e notério que o SBDC tem conferido cada vez mais im-
portincia aos efeitos produzidos, sobre a concorréncia, pelos Direitos de
Propriedade Intelectual (DPIs) e outros direitos relacionados.* Por outro lado,

1.V, entre outros: E. Bement & Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, Continen-
tal Paper Bag Co, v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, United States v. Loew’,
Inc, 371 US. 38,

2. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE), Secretaria de Direito
Econdmico do Ministério da Justica (SDE) e Secretaria de Acompanhamento
Econdémico do Ministério da Fazenda (SEAE).

3. Disponivel em: <http://portal. mj.govbr/sde>.

4. O presente trabalho trata principalmente das questdes que envolvem aqueles di-
teitos tutelados pela Lei 9.279/96, i.e., marcas, patentes e desenho industrial, com
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com certa frequéncia o INPI tem utilizado argumentos de natureza antitruste
em suas decisdes e algumas medidas tomadas, o que também gera algum refle-
xo0 no contencioso judicial envolvendo DPls. Em razdo disso, pode-se afirmar
que, no Brasil, o tratamento conjunto dessas duas matérias - tio intimamente
relacionadas - tem sido crescente.

Nesse cendrio, o presente artigo tem como objetivo fazer um breve resumo
sobre como o SBDC tem tratado questdes relacionadas 4 intersegiio dos DPIs
e o Direito Antitruste, atribuindo-se especial atengio a essa relagdo no contex-
to dos atos de concentragio, i.e., nos casos envolvendo operagbes submetidas
ao controle de estruturas na forma do art. 54 na Lei 8.884/94. Certamente, o
presente texto ndo esgota todas as questdes levadas ao crivo do CADE que
envolvem a matéria, nem essa é a sua intengéo. O que se pretende é apresentar,
em termos gerais, como a autarquia tem enfrentado situagdes complexas en-
volvendo tais questdes, demonstrando como esta vem aos poucos tratando os
DPIs, especialmente situagSes envolvendo patentes, marcas e transferéncia de
tecnologia, elementos importantes a influenciar a andlise antitruste. Em qual-
quer hipétese, se é possivel chegar a uma conclusdo, ¢ que ainda h4 um longo
caminho a percorrer antes que se possa afirmar que existe um marco teérico e
jurisprudencial estabelecido que dé conta da matéria,

l. Os direitos de propriedade industrial

Nio raro se observa nos textos e decisdes envolvendo DPIs e Concorréncia
que estes seriam lados opostos de uma mesma moeda, que seriam comple-
mentares e ndo conflitantes ou outras manifestagdes de igual feitio.® Sim, essas
sdo afirmagdes verdadeiras. No entanto, se tomadas fora do contexto devido,
como toda e qualquer simplificagio a respeito de discussdes complexas, po-
dem levar a conclusdes que apontam em sentido oposto daquele originalmen-
te pretendido. Assim, entende-se por bem tecer alguns breves comentarios
sobre as bases conceituais do sistema de DPIs para entio avangar na andlise
das decisdes emanadas do SBDC, que, em termos gerais, fazem uma leitura
apropriada dessa intrincada intersecio.

Considerando-se a importincia do processo de inovagio para o desen-
volvimento social e econdmico, politicas publicas sdo frequentemente empre-

énfase nos dois primeiros. Nada obstante, alguns outros direitos relacionados
também poderdo ser eventualmente objeto de algumas considerages, tais como
protecio de dados confidenciais, direitos exclusivos de comercializagio, direitos
de autor etc,

5. V., entre outros: Nuno Pires de Carvalho, A estrutura dos sistemas de patentes e
marcas. Passado, presente e futuro, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 57-62.

gadas pelos governos para estabelecer uma rede de incentivos a continuidade
dos investimentos. Entretanto, essa missdo nio é ficil, pois ha uma série de
interesses a tutelar e que muitas vezes se contrapbem.

Em muitos casos, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento sio
privados. Portanto, em regra, o empreendimento de inovagéo tem como fi-
nalidade ganhos privados para o empreendedor ou, pelo menos, a reposigio
dos investimentos incorridos. Enfim, o processo de inovagio apresenta uma
racionalidade econdmica como pano de fundo.f

Tendo em vista a importancia da inovagao, € que esta depende, em gran-
de parte, de investimentos privados, surge a pergunta: como incentivar o setor
privado a investir nessa atividade arriscada? Quais fatos e circunstéincias o in-
vestidor considera para tomar a decisdo estratégica de investir em Pesquisa e
Desenvolvimento?

Como o ganho do inovador é baseado em um elemento imaterial em sua
esséncia, um bem ndo rival,” verifica-se um estimulo natural A realizacio de
investimenios que garantam retornos futuros.! Em se tratando de inovagao,
na auséncia de protegio juridica, esse incentivo aponta para a criacio daquilo

6.  Richard A. Posner, Econontic analysis of law, 4. ed., Boston: Little-Brown, 1992, p,
3: “The task of economics, so defined, is to explore the implications of assuming
that man is a rational maximizer of his ends in life, his satisfactions - what we
shall call his ‘self-interest’ {...) The concept of man as a rational maximizer implies
that people respond to incentives — that if a person’s surroundings change in such
a way that he could increase his satisfactions by altering his behavior, he wilt do
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7.  Pessoa, Considera e Ribeiro, O papel do instituto da patente no desempenho da
industria farmacéutica, Rio de Janeiro: UFE, 2007, p. 11. Disponivel em: <http://
www.uffbr/econ/>, Acesso em: 30 jul. 2007: “O bem ndo rival é aquele que o fato
de um individuo utilizar-se dele nio impede que outro também o faca. (...) O
conhecimento é provavelmente ¢ bem mais nio rival de que uma dada sociedade
pode produzir. O fato de uma pessoa utilizar um certo conhecimento nio impede
que outra pessoa simultaneamente o utilize”

8.  Mergers, Menell e Lemley, Intellectual property in the new technological age, 2. ed.,
New York: Aspen Law and Business, 2000, p. 7: “This [central] theory [behind
petent law] posits that inventions are public goods that are costly to make and that
are difficult to control once they are released into the world. As a result, absent
patent protection inventors will not have sufficient incentive to invest in creating,
developing and marketing new products. Patent law provides a market-driven
incentive to invest in innovation, by allowing the inventor to appropriate the full
economic rewards of the invention”.
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que pode ser protegido por sigilo ou que seja de dificil ou custosa reprodugio.’
Por sua vez, tais estratégias nem sempre sdo possiveis, pois envolvem altos
custos e nio permitem a disseminagio do conhecimento como instrumento
propagador do crescimento. Analisando essa rede de incentivos, quando nio
existem mecanismos de protegio da inovagao, os investimentos tendem a ser
canalizados para determinadas 4reas, desestimulando o desenvolvimento de
solugdes para todos os problemas sociais e econdmicos enfrentados, o que nio
¢ socialmente desejével.

Para a maximizagéo dos beneficios sociais e econdmicos, é primordial
que o objeto da inovagio seja disseminado, tanto para ser utilizado como base
para novos processos de inovagio, quanto para permitir que outras pessoas
possam reproduzir o objeto, aumentando a oferta e reduzindo os custos para
0s consumidores.'® Essa tarefa, no entanto, ndo é ficil,

Diante da necessidade de tornar o conhecimento ptblico e fomentar o
investimento de recursos em pesquisa, existem trés modelos vidveis, conforme
asseverou Denis Borges Barbosa: (i) por meio de um direito exclusivo; (ii) por

um direito nio exclusivo; (iii) por uma garantia de indenizacio do Estado.!!

Caso todo conhecimento técnico gerado fosse levado a conhecimento
publico (auséncia de direito exclusivo), nio haveria por que alguém empregar
recursos e correr riscos (especialmente no que diz respeito 4 pesquisa aplica-
da) para que outrem se aproveitasse de todo o seu esforgo ao reproduzir a in-
vengao alcancada, Sob essa dtica, € teoricamente mais ficil esperar que alguém
desenvolva para depois copiar; & mais barato e nio h4 riscos.

Se todo conhecimento gerado fosse financiado ou adquirido pela
Administracio Piblica, o crescimento ficaria, em grande medida, restrito ao
tamanho da provisdo orgamentdria destinada a esse propésito. Ademais, a es-
cassez de dotagio orcamentéria implica escolhas que nio incentivariam inves-
9. Posner, op. cit. p. 38: “Moreover, in a world without patents, inventive activity

would be biased toward inventions that could be kept secret, in just the same
way that an absence of property rights in physical goods would bias production
towards things that involve minimum preparatory investment”,

10. Adelman et al, Cases and materials on patent law, Saint Paul: West Group, 1998,
p. 37: “The incentive to disclosure argument, which has been more popular with
the courts than with commentators, rests on the premise that in the absence of
patent protection inventors would keep their inventions secret in order to prevent
competitors from exploiting them. Secrecy prevents the public from gaining the
full benefit of the new knowledge and leads to wasteful duplicative research”

1. Denis Borges Barbosa, Inconstitucionalidade das patentes pipeline, Revista da
ABPI, Rio de Janeiro, vol. 83, p. 3-39, jul.-ago. 2006,
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timentos em todas as dreas do conhecimento, mas somente naquelas em que
houvesse um programa de investimentos piblicos.

Nesse contexto, portanto, os argumentos a favor da concesséo de direitos
exclusivos limitados no tempo tendem a prevalecer.”? No entanto, considerada
a imaterialidade dos DPIs, existe uma discussao sobre qual seria a natureza
juridica destes."?

Com fundamental importincia na atividade econémica, as criagbes in-
dustriais sfo ativos de seus detentores e satisfazem alguma necessidade priva-
da ou da humanidade, e por isso sdo bens."* Entretanto, as criagdes industriais
somente desempenham a fungio econdmica para o titular caso sejam também
um bem econdmico, sendo que este Gltimo € definido como algo atil e escas-
s0'* a um s6 tempo. Resta saber como algo inexoravelmente imaterial pode ser
escasso, uma vez que todos podem, em tese, repetir o objeto da criagio.

Irrestrita sua aplicagio como regra, a criagdo imaterial ndo tem, intrin-
secamente, a escassez necessdria para transformar um bem em bem econd-
mico. Para que se mantenha a produgio intelectual como atividade racional
de produgio econdmica, ¢ preciso dotd-la de economicidade, através deuma
escassez artificial. A transformagio desta regra de aplicagio ilimitada, num
bem econdmico, se d4 pela atribnicio de uma exclusividade de Direito.'

A solugio passou, portanto, por criar a escassez artificialmente, tornando
a criagio industrial em bem juridico. Essa solucio é a que, aparentemente,

12. Ubirajara Mach de Oliveira, A protecdo jurfdica das invengdes de medicamentos
e de géneros alimenticios, Porto Alegre: Sintese, 2000, p. 77: “O ‘privilégio exclu-
sivo, limitado no tempo, é preferivel - j& ponderava Stuart Mill - 4 recompensa
administrativa por que o privilégio temporal elimina a arbitrariedade e garante
uma recompensa proporcional a utilidade da invencio, recompensa essa paga
pelo consumidor que se beneficia do novo produto. (...) Na corrida tecnolégica,
o5 paises que adotaram o sistema tradicional de patente tiveram um desempenho
muito melhor que aquelas nagbes onde instituidos prémios ou regalias por conta
da Administragiio, ou onde esta se encarregou de financiar as pesquisas”

13. Néo cabe aqui fazer uma andlise profunda da discussio. Para maiores detalhes,
v.: Jodo Marcelo de Lima Assafim, A transferéncia de tecnologia no Brasil (aspec-
tos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial}, Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005, p. 46. V. também: Denis Barbosa, Uma introdugdo & propriedade inte-
lectual, 2. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 15.

14, Caio Mario da Silva Pereira, Instituigdes de direito civil, Rio de Janeiro: Forense,
1989, vol. I, p. 271.

15. Fabio Nusdeo, Curso de economia - introducdo ao direito econdmico, 4. ed., S3o
Paulo, RT, 2005, p. 33.

16, Barbosa, Uina infrodugdo... cit, p. 71.




contém a melhor dosagem de incentivos para permiiir os investimentos em
inovagao, a0 passo que promove o acesso do piblico ao conhecimento gerado
- majoragio dos beneficios sociais (public enjoyment of goods). Dito de outro
modo, das solugdes vidveis, o sisterna de direitos exclusivos é o que proporcio-
na os mais solidos beneficios sociais e privados. Qu seja, é aquele que maximi-
za o bem-estar social.

The standard economic theory of IP begins with the incentive prong.
The investment required for the creation of intellectual goods is often high
relative to a very low marginal cost of using or making additional copies of
them. Therefore, if use of copying were free to all, price would fall to marginal
cost. But because marginal cost is lower than the average cost, the original
creator would not be able to recover her initial investment and would there-
fore refrain from making the investment in the first place. Because they are
given the right to exclude other from their work, creators can effect artificial
scarcity of their intellectual goods, allowing the price of the intellectual goo-
ds to increase and the initial investrnent to be recouped. The second prong
acknowledges with IP rights comes social cost. Once an intellectual has been
created, the right to exclude limits access for those users who would pay a
price higher than the marginal cost of copying or using intellectual good
but lower than the profit maximizing price set by the right holder. Excluding
such users from the good creates a social loss, which economists often term
“deadweight loss”. (...) IP rights therefore generate a trade-off between incen-
tive and access. IP laws {...) aim to find the proper incentives for sustained
innovation and to minimize the social cost the system imposes.”

No Brasil, a condigio de bem juridico das criactes industriais decorre da
Constituigdo Federal, conforme o que dispde o inciso XXIX do art. 5.°.'8 Além
de bem juridico, o art. 5.° da Lei 9.279/96 (LPI) determina que, para efeitos
legais, consideram-se bens mdveis os direitos de propriedade industrial.

Os mecanismos de fomento mais utilizados para incentivar a inovagio
¢ a disseminagdo do conhecimento séo os direitos de patentes” e os registros
marcdrios.

17.  Ariel Katz, Making sense of nonsense: intellectual property, antitrust, and market
Power, Arizona Law Review, vol. 49, p. 83,

18. Constituicdo Federal, art. 5., inciso XXIX: "(...} a lei assegurard aos autores de
inventos industriais privilégio tempordrio para sua utilizagao, bem como prote-
a0 as criagdes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas e
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvelvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais”

1% Leonardos e Kunisawa, O sistema de propriedade industrial como fomentador da
inovagdo tecnologica, Revista da ABP, Rio de Janeire, vol. 76, p. 16-21, mai.-jun,

A patente é um direito outorgado pelo Estado, que confere ao titular a
exclusividade tempordria na exploragfio do objeto de uma invengao ou modelo
de utilidade,® e ? sendo esta dltima uma solugéo técnica para um problema
técnico. O titular de uma patente tem o direito de impedir terceiro de produ-
zir, usar, colocar 4 venda, vender ou importar o produto objeto da patente e 0
processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da
LPI).*

A marca é um sinal perceptivel capaz de distinguir (diferenciar) um pro-
duto, servigo, fabricante ou empresa de outros do mesmo segmento. A mar-
ca apresenta duas fungdes como sinal distintivo. Para o titular, é meio de di-
vulgagdo de seu produto ou servigo, tratando-se de elemento essencial para a
formagio da clientela. Para o consumidor, a marca serve como indicaggo ou
identificacao do produto ou servi¢o que pretende adquirir.

Os signos marcdrios podem tomar variadas formas e ser reproduzidos
por diversos meios. Vale dizer, sio os sinais distintivos de um produto ou ser-
vigo identificiveis pelos sentidos humanos - audigao, olfato, tato, paladar e
visdo. No entanto, no Brasil apenas sdo passiveis de registro as marcas visu-
almente perceptiveis e nio compreendidas nas proibigoes legais (art. 122 da
LPI). .

Assim, marca é o sinal visnalmente representado, que ¢ configurado
para o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e servigos. Simbolo
voltado a um fim, sua existéncia fitica depende da presenga destes dois re-
quisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem es-
pecifica, sem confundir o destinatario do processo de comunicagio em que
se insere; o consumidor. Sua protecdo juridica depende de um fator a mais: a

2005, p. 18: “Infere-se das teorias econdmicas as fundamentagbes para a existén-
cia do sistema de patentes”,

20. Gabriel Di Blasi, A propriedade industrial. Os sistemas de marcas, patentes e dese-
nhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, 2. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2005, p. 53.

21, As futuras referéncias do presente texto a invengio aplicam-se também aos mo-
delos de utilidade.

22. Para que o direito de patente seja concedido, o objeto da invengao deve ser novo,
apresentar atividade inventiva e aplica¢io industrial (art. 8.° da LPI}, bem como
deve seu texto ser dotado de suficiéncia descritiva (art. 24 da LPI) para que um
técnico no assunto possa reproduzir a invengio quando a mesma cair em domi-
nio piiblico. Presentes os requisitos fixados pela LPI, o direito de patente (bem
mavel) é concedido, e seu titular passa a gozar do direito de explorar exclusiva-
mente o objeto da invengdo.




apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo,
ou legalmente univoco, em face do objeto simbolizado.”

Note-se, desde j&, que os direitos exclusivos s sio aperfeicoados com a
concessio do respectivo DPI na forma da Lei. Antes da concessdo, o titular tern
um chamado direito formativo gerador. Somente a partir da concessiio é que
o titulo confere o direito de exclusividade concedido pelo Estado, nio se de-
vendo confundir os DPIs com a invengio, modelo de utilidade ou marca, seus
objetos. Nido obstante, a LP resguarda os interesses do depositante, conferin-
do a este a possibilidade de ceder o pedido, licenciar seu uso e agir em defesa
do objeto para o qual busca protecao.

A inovagio tem valor econbmico, uma vez que permite ganhos de efi-
ciéncia na cadeia produtiva. Assim, é de interesse coletivo incentivar o de-
senvolvimento de novas tecnologias, promover o acesso & tecnologia, disse-
minar o conhecimento técnico, continuar o progresso cientifico e manter os
investimentos em inovagio. Em resumo, potencializar os beneficios sociais da
inovacio,

Entre as solugdes possiveis para a composigio de interesses em jogo,
como visto, adotou-se o sisterna de DPls, que, na propositura cldssica, consiste
pa concessio de exclusividade tempordria na exploragio comercial do objeto
protegido.

Nesse sentido, sdo muito valiosos alguns estudos que tratam mais especi-
ficamente da fungiio social do direito de patentes.?* Guardadas as devidas pro-
porgdes, as referéncias a respeito das patentes em geral podem ser replicadas
para os demais DPIs.

De acordo com Adelman et al., as Cortes americanas destacam que as
patentes promovem o avanco da ciéncia por dois aspectes. Primeiro, porque a
possibilidade de obter a exclusividade funciona como um incentivo ac investi-
mento na pesquisa para se obter novas invengées. Segundo, porque o sistema
de patentes promove a divuigagdo das novas inveng¢des, aumentando, assim, o

23. Barbosa, Uma introdugdo... cit., p. 803.

24. Muito embora seja farta a literatura sobre a fungéo social dos DPIs em geral, veri-
fica-se uma preocupacio especial ao se tratar de patentes, fato este que se confir-
ma pelo niumero de referéncias a este direjto, que claramente supera as mengoes
a0s demais, Isso é verdade nio s6 quando se trata exclusivamente de DPIs, mas
também quando estes tangenciam o Direito Antitruste. Conhecendo-se a noto-
riedade do debate envolvendo patentes e a abundancia de referéncias sobre essa
questio especifica, inclusive em questdes levadas & apreciagio do SBDC, o pre-
sente texto usar4 tais referéncias para tratar resumidamente sobre a fungéo social
dos DPs.

acervo piblico sobre o conhecimento de uma determinada tecnologia, além
de disseminar o uso e aproveitamento (licenciamento) do objeto da inovagio.

In analyzing how patents promote scientific progress, the courts have
emphasized two mechanisms: first, the prospect of obtaining a patent mo-
nopoly provides an incentive to invest in research to make new inventions;
and second, the patent system promotes disclosure of new inventions and
thereby enlarges the public storehouse of knowledge *

Se nio houver incentivo a0 desenvolvimento pelo setor privado e res-
pectiva protegio, a inovagio ficard restrita ao orcamento e & vontade da
Administra¢io Piblica. A patente parece estar dotada de atributos para contri-
buir de forma mais completa para o desenvolvimento do sistema ao transferir
custos, descentralizar a produgdo intelectual e tornar o conhecimento publico,

A patente apresenta trés grandes beneficios. Em primeiro lugar, os
custos da inovacio serdo arcados pelos consumidores do produto protegido
pela patente e ndo pelos contribuintes. Em segundo lugar, é um mecanismo
descentralizado. A capacidade criativa encontra-se dispersa na sociedade. £
muito dificil que um. agente pablico — que é um instituto alternativo A pa-
fente — consiga encontrar ¢ estimuld-la sem incorrer nos riscos da selegio
adversa. A patente, a0 garantir possivel rentabilidade de uma inovagéo {evi-
denterente se ela for bem-sucedida), permite o pleno aproveitamento dessa
capacidade. Em terceiro lugar, a patente obriga a revelagio do produto ou
processo, de sorte que aspectos desse conhecimento que nio sejam de apli-
cagio comercial direta possam ser empregados.™

Quando hd a concessdo de um DPJ, o titular recebe um estimulo para
inovar e disseminar o conhecimento, pois a sua criagdo e investimento sdo pro-
tegidos por uma exclusividade que possui um valor comercial, A esse respeito,
Aldeman et al. colocam com precisio por que e como o sistema de patentes &
importante para fomentar tanto a inven¢ico como a divulgagiio da técnica:

The incentive to invent theory holds that too few inventions will be
made in the absence of the patent protection because inventions once made
are easily appropriated by competitors of the original inventor who have
not shared in the costs of invention. If successful inventions are quickly
imitated by free riders, competition will drive prices down to a point where
the inventor receives no return on the original investment in research and
development. As a result, the original inventor may be unable to appropriate
enough of the social value of the invention to justify the initial research and
development expenditures, The high risk invelved in research compounds

25, Adelman ef al, op. cit., p. 34.
26. Pessoa, Considera e Ribeiro, op. cit., p. 15.




the likelihood of underinvestment in invention. Thus inventions with
potentially great social benefits might never come about, or at least might
be significantly delayed, unless private returns to invention were increase
above their free market levels, Patents serve to bring the private benefits of
inventions in line with their social value by allowing inventors to use their
monopoly positions to extract a price that more closely approaches the value
that users receive from inventions. (...)

The incentive to disclosure argument, which has been more popular
with the courts than with commentators, rests on the premise that in the
absence of patent protection inventors would keep their inventions secret
in order to prevent competitors from exploiting them. Secrecy prevents
the public from gaining the full benefit of the new knowledge and leads
to wasteful duplicative research. (...)

Nonetheless, it seems likely that the patent system at least facilitates
disclosure by creating rights in inventions that survive disclosure. Secrecy
makes it difficult for inventors to sell or license their inventions to other be-
cause it is difficult to persuade someone to pay for an idea without disclosing
it, yet once the invention is disclosed, the inventor has nothing left to sell. ¥

Nesse sentido, o direito de impedir que terceiros repliquem o objeto pro-
tegido seria o mais importante dos atributos decorrentes do sistema de DPIs
como urn todo. Se essa faculdade nio fosse concedida aos titulares, terceiros
poderiam livremente reproduzir o objeto da protegio sem que tivessem incor-
rido nos custos associados 4 pesquisa e desenvolvimento de produtos e inves-
timentos em marca (free-riding), reduzindo os incentivos para a realizacio de
investimentos arriscados como estes. Pelo lado do poder concedente, o objeti-
vo ¢ fomentar a inovagdo, pois esta é fundamental para proporcionar o desen-
volvimento econdmico e social por meio da pulverizagio do conhecimento.
Portanto, o sistema de DPIs, ao incentivar a inovagio no setor privado, acaba
por promover a eficiéncia dindmica e o bem-estar da sociedade (comunhio de
beneficios sociais e privados).

Em vista do exposto, com base no texto de Fritz Machlup sobre patentes,
¢ possivel concluir que a fungao social do sistema de DPIs é promover a ativi-
dade empreendedora - o investimento em inovacgéio.

If one accepts the theory that patent protection has the social function
of serving as an incentive for inventive activity, one accepts, by implication,
that the beneficial effects of this incentive system must flow, not from exis-
ting patents, but from the hope for future patents; this hope may induce pe-
ople to undertake certain risky investments and useful activities - to wit,

27, Adelman et al,, op. cit,, p. 34 e ss.

financing and arranging industrial research- which they might not under-
take otherwise.”

Ainda quanto & fungio social, vale citar o entendimento de Maristela
Basso, para quem, no Brasil, a patente deve cumprir a finalidade constitucio-
nal do interesse social e desenvolvimento tecnolégico e econdmico, sendo que
a verificacio desse atributo ocorre quando da concessdo do direito exclusivo:

Os principios da razoabilidade e da interpretagio consistente substi-
tuem o “conflito figurado entre as fontes”, na medida em que a protegio 3
propriedade das patentes e o privilégio do gozo exclusivo dos direitos tempo-
rarios estdo condicionados ao cumprimento da sua finalidade constitucional:
o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pafs. Em
oufras palavras, 0 “monopdlio tempordrio de direitos” ndo serd concedido
se as condigdes especificas de finalidades sociais, previstas na parte final do
inciso XXIX, do art. 5.°, niio forem atendidas. E, se forem atendidas, o titular
da patente exerce seus direitos proprietdrios exclusivos de exploragio tempo-
raria sem que isto macule a teoria econdmica e a base do direito antitruste.”

Em vista do até ento exposto, nio seria errbneo concluir que, dentre os
modelos propostos, o sistema de DPIs provavelmente seja o que melhor de-
sempenha a fun¢io de maximizar o bem-estar social, j4 que contém incentivos
que permitem os maiores ganhos sociais e privados.

Ill.  Aintersecio entre DPls e direito antitruste

Como dito anteriormente, verifica-se um grande esforgo voltado aos es-
tudos a respeito da intersegio entre DPIs e Direito Antitruste. Estes dois apre-
sentam objetivos e aproximaqgdes diferentes, mas, por estarem compreendidos
sob o mesmo feixe de principios ¢ tutelarem bens juridicos muito préximos e
até mesmo iguais, os ramos possuem pontos de tangéncia. Apesar dessa pro-
ximidade, é comum notar alguma confusio entre o exato contexto de atuagio
de cada ramo, e até mesmo opinides de que em dados momentos um seria a
negacio do outro.

28. Fritz Machlup, An economic review of the patent system. Study of the Subcommittee
on patents, trademarks, and copyrights of the Senate Committee on the Judiciary.
Study n. 15, 85.° Congresso dos Estados Unidos da America, 2.2 Sessio, 1958, p.
55. Disponivel em: <http://www.mises.org/etexts/patentsystem.pdf.> Acesso em:
21 abr. 2009.

29. Maristela Basso, Prazo de patentes — aplicabilidade do art. 40, paragrafo iinico, da
Lein. 9.279/96, Revista da ABPI, Rio de Janeiro, vol. 103, p. 25-33, nov.-dez. 2009.




Hi uma tendéncia, no Brasil, de confundirem-se as 4reas de incidén-
cia de diplomas diversos, como a Lei de Propriedade Industrial, o Cédigo
Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Lei Antitruste, misturando-se os
interesses diretamente protegidos por esses diplomas. Por ébvio, a confu-
sdo muitas vezes s¢ justificaria, considerando-se que os bens juridicos tute-
lados mediatamente por uma lei sdo protegidos de forma direta e imedia-

ta por outra, néo sendo dificil que se percam os contornos de uma nitida
individualizagio.®

Os DPIs funcionam como exce¢des ao principio da livre concorréncia.
No entanto, estes encontram permissao e fundamento no fato de serem ferra-
mentas protetoras da livre-iniciativa e da concorréncia leal, e instrumento ne-
cessdrio & promogido do avango tecnoldgico e econdmico. Os DPIs recompen-
sam seus titulares pelos investimentos realizados, os incentivam a continuar a
investir, fomentando a concorréncia;

Vistos como forma de proteger e estimular os investimentos em tecno-
logia e as inversdes na construgao da reputacio de um determinado produto,
os privilégios consistentes nas patentes e nas marcas, respectivamente, ga-
nham uma distinta conotagio concorrencial. Passam a ser formas de prote-
¢do da instituicdo “concorréncia”?!

Muito embora restrinja a concorréncia estédtica, de fato a propriedade in-
dustrial fomenta a concorréncia dindmica, permitindo ganhos de eficiéncia na
cadeia produtiva, promovendo novas tecnologias e beneficiando o consumi-
dor no longo prazo. Em outras palavras, os ganhos e beneficios distribuidos no
tempo superam as perdas estdticas e justificam a existéncia dos DPIs.

Ainda que o sistema de DPIs seja a melhor alternativa para promogio da
inovagdo, isso ndo significa, contudo, que nio possua falhas. Como sistemna,
deve ser genérico o suficiente para comportar um nimero de possibilidades
que tenda ao infinito; em alguns momentos ele préprio pode ser o criador de
situacGes ndo desejdveis sobre determinados mercados ou situagdes de fato.
Observa-se, assim, uma preocupacio constante e crescente em evitar os even-
tuais efeitos deletérios emanados desse sistema.

Nesse contexto, o direito antitruste constitui um importante mecanismo
de prevencao e repressio dos efeitos indesejaveis inerentes ao proprio siste-
ma de DPJs (espontdneos e ndo relacionados a atos ou omissdes dos titulares)
e de abusos dos direitos de exclusiva. Devido a tal particularidade, ainda na

30. Paula A. Forgioni, Os fundamentos do antitruste, 3. ed., Sée Paulo: RT, 2008, p.
284.

3. Calixto Salomao Filho, Direito concorrenicial - as condutas, Sio Paulo: Malheiros,
2007, p. 143,

primeira metade do século passado surgiu nos Estados Unidos um fendmeno
conhecido como Patent-Antitrust Paradox,” segundo o qual se pode notar que
o rigor na concessio de patentes oscilava conforme o rigor da aplicagio do
direito antitruste.

No Brasil, criticas ao sistema de patentes aparecem com alguma frequén-
cia em setores considerados mais sensiveis. Pode-se perceber, inclusive por
parte do Poder Judicidrio,* comentdrios a respeito de eventual poder de mer-
cado conferido pela patente e eventuais efeitos deletérios decorrentes desse
poder {como provocar a escassez, abuso de posicio dominante e até mono-
pélio). De fato, a0 conferir a exclusividade sobre o objeto reivindicado (o po-
der de impedir terceiros), uma patente ou outros DPls poderiam, em tese, dar
margem a abusos. Entretanto, tal potencialidade nio deve ser confundida corn
o abuso efetivo, este sim indesejado e combatido pela legislagéo concorrencial.
Em outras palavras, a concessio de DPIs ndo causa por si s6 os efeitos mencio-
nados acima. A andlise deve ser casuistica, sendo preferivel evitar a presuncéo
de que tais direitos produzem tais efeitos.

Elementos da doutrina ajudam a elucidar methor essa discussao sobre
DPIs e efeitos concorrencials derivados.” Primeiro, néo se pode presumir que
os direitos de propriedade intelectual conferem aos respectivos titulares poder

12. John R. Thomas, Pharmaceutical patent law, Washington: BNA Books, 2005, p.
150: “The anti-monopoly sentiments that arose during the Depression era lead
to extreme public and judicial skepticism toward patents. During that era courts
began to apply an increasingly stringent ‘invention’ standard that found most pa-
tents wanting. (...) By 1949, Justice Jackson was moved to observe with some frus-
tration that ‘the only patent that is valid is one which this Court has not been able
to get its hands on”.

33. Rodrigo de Azevedo Souto Maior, A atividade inventiva nos EUA: a evolucio do
requisito sob o prisma da recente decisio-paradigma da Suprema Corte no caso
KSR International Co. v. Teleflex Inc., Revista Criagio, Rio de Janeiro, ano I, n. 11,
Liamen Jaris, p. 255-309, 2009: “No século XX, a ascensdo do direito antitruste
repercutiu fortemente no direito de patentes, num fendmeno conhecido como o
Paradoxo Patente- Antitruste (Patent-Antitrust Paradox). Esse processo funciona
num movimento pendular, pelo qual quanto maior a protecio antiiruste, mais
rigorosa é a aplicagio dos requisitos de patenteabilidade”

34, Brasil. Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial 960.728/R]. Recorrente: |
E Du Pont Nemours and Company. Recorrido: INPL. Brasilia, 17.03.2009, DJE
15.04.2009.

35. Este estudo ndo tem a pretensde de exaurir todos os aspectos referentes 4 inter-
conexdo enire patentes e direito antitruste. Aqui apenas se busca mostrar que a
referida andlise merece um cuidado especifico, devendo-se vealizar um estudo
CAK0 & €aso.




de mercado sobre determinado segmento.* Segundo, ainda que, por hipétese,
a nosnn%.mo de um DPI conferisse poder de mercado aos respectivo titular,
1880 por si 56 ndo caracterizaria qualquer violagdo ou Preocupacio antitruste,
Nesse sentido, vale trazer a opinidio de Maristela Basso sobre o uso que tem

sido feito de principios e conceitos de direito antitruste na andlise de casos
envolvendo DPJs,

. Teses que priorizam o direito antitruste e 4 livre-iniciativa sobre os di-
reitos patentérios (e os démais direitos intelectuais) repousam, via de regra,

sobre Pressupostos econémicos equivocados e em andlises politico-sociais
errdneas, (...)

. .HwE_umEu da mesma forma, com base 1o mesmo raciocinio, ndo pode
m_._._um_mcu divida de que nenhum monopélio é conferido aos detentores de di-
reitos de propriedade intelectua] - sob a perspectiva econdmica de mercado.
Eisto desde o momento do depésito do pedido de patente.

. mu.,.Enom de direito, jurisprudéncia e priticas comparadas revelam que
tribunais e agéncias administrativas partem de intimeros pressupostos eco-
ndémicos erréneos quando aplicam principios do direito antitruste na ten-

industrial. O equivoco econdmico mais doloroso é o que parte da premissa
de que, a0 se conferir direitos de propriedade intelectyal (por exemplo, so-
g.m as patentes), concede-se ao titular do direito um “monopélio” {..) Nio
€xiste, portanto, qualquer relagio econémica entre o direito da propriedade
intelectual (direito de exclusiva sobre as patentes concedidas pelo INPI} com

T ]

“monopélic” e “poder de mercado” na perspectiva econdmica, {.)

Em outras palavras, concorrentes estio livres para entrar e permane-

cer no mercado, desde que nio usurpem direitos de propriedade intelectual
protegidos.’”

H.Smu.onn_.ﬂ destaque, nesse contexto, algumas valiosas contribuicdes das
autoridades antitruste estrangeiras, que j4 tiveram mais oportunidades de

explorar o tema. Negsa linha, vide relatério da autoridade americana Federal
Trade Commission:

. Competition and patents are not inherently in conflict. Patent and an-
.Ea:m" law ‘are actually complementary, as both are aimed at encouraging
Innovation, industry, and competition. Patent law plays an important role in
the property rights regime essential to a well-functioning competitive eco-
nomy. For example, firms may compete to obtain the property rights that

36, m..mﬁ.cmn Hovenkamp, Federal antitrus bolicy. The law of competition and its prac-
tice, St. Paul: Westlaw, 1994, p. 136.

37. Basso, op. cit., p. 32,

patents convey. Patents do not necessarily confer monopoly power on their
holders, and most business conduct with respect to patents does not unrea-
sonably restrain or serve to monapolize markets. Even when a patent does
confer monopoly power, that alone does not create an antitrust violation.
Antitrust law recognizes that a patent’s creation of monopoly power can be
necessary to achieve a greater gain for consumers.

Analogously, the Supreme Court has recognized the importance of
competition to the patent system. ‘[Flree competition’ is ‘the baseline’ on
which ‘the patent systermn’s incentive to creative effort depends! By limiting
the duration of a patent, “[t]he Patent Clause itself reflects a balance betwe-
en the need to encourage innovation and the avoidance of monopolies whi-
ch stifle competition without any concomitant advance in the “Progress of
Science and useful Arts”

Por sua vez, a Comissdo Europeia segue, em termos gerais, entendimentos

muito préximos aos acima expostos, como se pode depreender do European
Commission Notice: guidelines on the application of article 81 of the EC treaty to
technology transfer agreements:

7. The fact that intellectual property laws grant exclusive rights of ex-
ploitation does not imply that intellectual property rights are immune from
competition law intervention. (...} Nor does it irnply that there is an inherent
conflict between intellectual property rights and the Community competi-
tion rules. Indeed, both bodies of law share the same basic objective of pro-
moting consurner welfare and an efficient allocation of resources. Innovation
constitutes an essential and dynamic component of an open and competitive
market economy. Intellectual property rights promote dynamic competition
by encouraging undertakings to invest in developing new or improved pro-
ducts and processes. So does competition by putting pressure on undertakin-
g8 to innovate, Therefore, both intellectual property rights and competition
are necessary to promote innovation and ensure a competitive exploitation
thereof®

E recomendével, portanto, que se faca uma andlise criteriosa sobre cada

Caso concreto antes que se afirme ou tome como pressuposto que qualquer
DPI confere poder de mercado a seu titular. Mostra-se prudente delimitar bem
0s conceitos aplicados e ter em mente que os DPIs conferem exclusividade

38,

39,

C.m,‘wn.an_.&‘ Trade Commission. To promote innovation: the proper balance of

competition and patent law and policy, 2003, p. 2-3. Disponivel em: <http://www.
mn.moioamoou\_o:s:oémo:%%n_mv.
Disponivel em: <http://eur-lex.europa.eu>.



somente sobre aquilo exatamente protegido.® Esta constatagiio torna-se ain-
da mais relevante no momento em que se verifica uma crescente aplicacio
de conceitos do direito antitruste no contencioso envolvendo DPIs, especial-
mente com relagio As patentes farmacéuticas, com severas consequéncias so-

bre a seguranga juridica conferida pelo sistema, sendo a recfproca também
verdadeira,

Isso dito, tem-se que a propriedade intelectual visa proteger o concor-
rente, ¢, reflexamente, fomentar a concorréncia. Por outro lado, o direito an-
titruste tutela a concorréncia e o mercado, A luz desse cendrio, haveria uma
aparente contradicdo entre esses dois ramos.# No entanto, em verdade ocorre
justamente o oposto: cada sistema (de direitos de propriedade industrial e da
defesa da concorréncia) tem uma abrangéncia prépria e especifica, mas que
20 final sio complementares, néio havendo quaiquer antagonismo entre eles.*?
Confirmado o que foi dito a respeito da convergéncia dos DPIse Concorréncia,
frisa-se apenas que se deve tomar algum cuidado ao replicar e adotar indis-

tintamente algumas das simplificacdes geralmente citadas em alguns textos e
decisGes sobre o tema.

iV.  DPIs e controle de estruturas

Toda a discussio apresentada acima sobre a intersecio de DPIs e
Concorréncia tem recebido crescente atengio do SBDC, sendo também ver-
dade que tais aspectos t¢m sido objeto de um cuidado especifico do CADE
nos casos submetidos ao controle de estruturas na forma do art. 54 da Lei
8.884/94, valendo destacar especialmente as questdes envolvendo patentes, re-
gistros marcdrios e transferéncia de tecnologia. Assim, neste artigo pretende-
-s€ apresentar, ainda que de forma sucinta, os principais pontos, observacdes e
entendimentos do CADE nos assuntos relacionados a essa matéria.

Infelizmente, ainda nio hé um nimero suficiente e consistente de prece-
dentes envolvendo questdes de DPIs a permitir a previsibilidade com elevado
grau de seguranga sobre como casos relacionados 4 matéria serdo decididos

40. V. art. 41 da LPI, verbis: “A extensio da protecio conferida pela patente serd deter-

minada pelo teor das reivindicagdes, interpretado com base no relatério descriti-
vo € nos desenhos”,

41, Forgioni, op. cit., p. 289.

42.  Nesse sentido, vide Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc. 897 E2d 1572.
Court of Appeals for the Federal Circuit: “the aims and objectives of patent and
antitrust laws may seem, at first glance, wholly at odds, However, the two bodies

of law are actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation,
industry and competition®,

vn—o_n%m. Esta analise antitruste dos DPIs é MM_&MBMMWMMMMMMMM %“Mmhmwﬂa
ela qual o niimero de casos sobre esta matéria esp

= W%mmo recente, ¢ 0 CADE ainda ndo decidiu muitos deles.

nop Apesar do limitado nimero de decisdes e do fato .m_n mamumm Eﬁw ser pos-
fvel prever com alguma clareza como as autoridades lidaréo na pritica com

: 4&3%% situagdes envolvendo a interseio de DPIs e Oobnou.mmun_m, nio

Mmﬁ divida de que as autoridades tém realizado cE.mm_..onmo considerével 5.»

condugio desses casos. Verifica-se uma a%mﬂm_ aten¢io do CADE em proferir
decisdes que busquem esclarecer essa matéria. )

Muito embora o0 CADE busque tratar com nﬁmmmc. as questoes envol-
vendo DPIs no contexto dos atos de concentra¢io submetidos m.mb&Em. é nos
casos de investigacdes de conduta que se podem encontrar mais wﬂnn&mamm.
scbre esse tema, Isso nio é de todo estranho e tem uma Qﬁ.rnwcm.o Ewbw«n_.
enquanto determinados casos de conduta dizem respeito a investigacbes ex-
clusivamente relacionadas a DPIs, no conirole de estruturas tais direitos mui-
tas das vezes sdo apenas alguns dos elementos a serem considerados up.munrmn.
Siio pouco frequentes os atos de concentragio em que os DPIs constituem o
elemento central da discussdo do CADE.

Nio obstante, nota-se que nestes atos de concentracao compreendendo
DPIs, o CADE aproveita, em certa medida, os entendimentos decorrentes de
discussGes mais intensas e aprofundadas que ocorrem no confexto de casos de
conduta. Tendo em vista essa particularidade, vale, mesmo que brevemente,
abordar o entendimento do CADE nas investigagdes antitruste, uma vez que
tal entendimento acaba por ser refletido no controle de estruturas.

Em 2009, seguindo os termos do voto euomnamo. vn_o. Oobmmgﬂﬂo
Olavo Chinaglia, o Plendrio do CADE arquivou a Averiguagio To:B.:.E.
08012.001315/2007-21, na qual a Koninklijke Philips Electronics e a Philips
do Brasil Ltda. foram investigadas por terem supostamente abusado mw. po-
sicio dominante em mercados verticalmente relacionados (discos € leitores
de DVDs) derivada de invengbes contidas em um pool de patentes em que as
referidas empresas participavam (“Caso dos DVDs").

Nesse caso, o Conselheiro-relator fez alguns esclarecimentos relevan-
tes sobre a matéria, sendo ele seguido pelos demais membros do 0>.Um.
Resumidamente, o relator replicou, com palavras préprias, alguns dos conceitos
normalmente referidos ao se tratar da interface entre Direito da Oomnowuwumﬁ
e propriedade intelectual,? contribuindo para a incorporagio anﬁom & juris-
prudéncia brasileira. Primeiro, o CADE informa que os DPIs nio conferem a
wa..,.io _.nmmﬂmo voto também trata de alguns aspectos gerais dos DPIs. Esses mesmos

temas j4 foram abordados no presente artigo. Assim, esta Se¢Ao tratard apenas dos




seus titulares poder de mercado ou monopélio, fazendo uma clara distingio
entre “monopélio legal” e “monopélio econdmico” e enfatizando a impor-
tincia da determinacio do mercado relevante para fins da andlise antitruste,
visto que duas ou mais invencdes patenteadas podem estar inseridas em um
unico mercado relevante. Segundo, menciona-se que os DPIs servem como
ferramentas de promogdo da concorréncia, prevenindo condutas oportunis-
tas (free-riding), pratica esta que efetivamente mitiga a competicio. Terceiro,
afirma-se que ndo existiria “antagonismo formal entre os privilégios concedi-
dos aos detentores de direitos de propriedade intelectual e a tutela da ordem
econdmica’. Nesse contexto, o Conselheiro-relator completa: “o direito da con-
corréncia e a propriedade intelectual fornecem, reciprocamente, pardmetros
€ principios interpretativos, que moldam e limitam as respectivas aplicagdes”.

O voto condutor destacou, entretanto, que o abuso de direitos exclusivos
(ie., excedendo seus limites formais e materiais) pode “colocar em risco os
bens juridicos tutelados pela legislagio concorrencial”, Em mencionado voto
foi também dito que violagbes de natureza antitruste dependem da verificagio
das seguintes caracteristicas: (i) os DPIs devem conferir poder de mercado
aos titulares nos respectivos mercados relevantes, (ii) devern existir condicdes
estruturais a permitit o abuso de tal posicio dominante e (iii) deve haver efe-
tivo abuso, com produgdo de prejuizos 4 concorréncia. Nesse caso concreto, o
CADE entendeu que existia poder de mercado, mas nao elementos nos autos
demonstrando a ocorréncia de qualquer violagio antitruste.™

O trecho do voto transcrito abaixo resume de forma concisa, mas com precisio,
como a autarquia tende a tratar questdes envolvendo propriedade industrial:

' Se a Constituigdo Federal e a lei conferem o direito tempordrio de uso
exclusivo de determinada tecnologia a0 seu inventor, como forma de incen-
tivo & pesquisa e a0 desenvolvimento tecnolégico; e se, como acima demons-
trado, tal protegio exerce uma fungao social de estimulo 4 competicio via
diferenciagio, real ou percebida, a intervencio da autoridade antitruste no
sentido de limitar esse direito seria, no minimo, questionavel.

Recentemente, ao decidir em sede de recurso de oficio a Averiguacio
Preliminar 08012.002673/2007-51, uma investigacao referente a desenhos in-
dustriais cobrindo autopegas, seguindo o voto do relator, Conselheiro Carlos
Ragazzo, o CADE decidiu por ndo arquivar o caso, diferentemente do que ha-

pontos atinentes & intersecio entre DPIs e Direito Antitruste abordados nos casos
mencionados,
44. No caso, as partes foram investigadas pelas supostas préticas de cobranga de valo-

res abusivos de royalties, abuso de posigio dominante, conduta discriminatéria e
venda casada.

via sido sugerido pela SDE.** Apés abordar questées muito delicadas sobre a
interface desses dois ramos, passando por pontos como fungio social, entre
outros, essa decisio sinaliza, a0 menos, dois aspectos para os quais se deve
atentar, Primeiro, a decisfio consigna uma inten¢do do CADE de analisar com
maior riqueza de detalhes o impacto causado pelos DPIs sobre o bem-estar.
Segundo, indica como sendo hipoteticamente possivel a0 CADE impor uma
limitacio ao exércicio de um DPI vilido sobre certos mercados relevantes.
Dito de outra forma, o CADE pode vir a decidir que, diante de determinadas
condigbes concorréncias, um DPI poderia ser, no limite, considerade como
inaplicével a determinado mercado relevante.

Muito embora a referida decisdo tenha apenas sinalizado uma possibi-
lidade, uma vez que ndo resolveu o mérito do caso (na medida em que a de-
cisio do CADE determinou o reenvic do caso 3 SDE para aprofundamento
na investigagio), esse entendimento do CADE seré objeto de infenso debate.
Como dito anteriormente, um DPI confere a seu titular o direito de impedir
que terceiros repliguem o objeto da protegio. Se a Lei que concede esse direito
néo restringe o exercicic deste a um ou mais mercados relevantes, pode-se ar-
gumentar que o CADE néo estaria autorizado a impor tal limitagdo por meio

45. A nota técnica da SDE recomendou o arquivamento da averiguagiio preliminar
tendo, principalmente, por base os fundamentos resumidos a seguir: (i) que a
intervengio antitruste envolvendo DPIs s6 seria cabivel ern casos em que fosse ve-
rificado abuso nos procedimentos de registro; (i) mesmo que houvesse poder de
mercado, o exercicio dos direitos que garantem a exclusividade na exploracio dos
direitos (enforcement) sio necessdrios para recuperar os investimentos em pes-
quisa e desenvolvimento; (iii) o CADE ndo estaria autorizado a aplicar sang¢des
aos investigados nesse caso; e (iv) eventual intervencio no mercado em questio
deveria ser feita pelo Poder Legislativo. Esta tltima conclusio se assemelha ao
voto proferido pelo Juiz Nichols da Court of Appeals for the Federal Circuit no caso
americano Roche v. Bolar Case. 733 F2d 858: “Bolar argues that even if no esta-
blished doctrine exists with which it can escape liability for patent infringement,
public policy requires that we create a new exception to the use prohibition. (...}
We decline the opportunity here, however, to engage in legislative activity proper
only for the Congress. {...) It is the role of Congress to maximize public welfare
through legislation. Congress is well aware of the economic and societal problems
which the parties debate here, and has before it legislation with respect to these
issues. (...) No matter how persuasive the policy arguments are for or against these
proposed bills, this court is not the proper forum in which to debate them. Where
Congress has the clear power to enact legislation, our role is only to interpret 8.:_
apply that legislation. *[I]t is not our job to apply laws that have not yet been writ-
ten. (...). We will not rewrite the patent laws here”.




de suas decisbes, visto que representaria o mesmo que negar vigéncia ao dis-
positivo legal que autoriza a concessio desses DPIs,

Como indicado na nota técnica da prépria SDE,* verificado algum efeito
indesejdvel em decorréncia da mera concessio e exercicio de um direito de
desenho industrial, cuja possibitidade nio se nega — vide o exemplo da exce-
¢do Bolar -, a0 menos aparentemente, a solugio mais adequada passaria por
uma alteragio a ser promovida no Poder Legislativo. Assim, em uma andlise
preliminar, o CADE extrapolaria a sua competéncia caso efetivamente venha
a aplicar uma restrigdo 4 extensao dos direitos conferidos por um registro de
desenho industrial. Se de fato restar verificado que limitagdes do escopo de
registros de desenho industrial a certos mercados efetivamente for mais be-
néfico e capaz de aumentar o bem-estar, seria o caso de buscar uma alteracio
legislativa.4’

Pode-se inferir que os esclarecimentos acima demonstram o alinhamen-
to do CADE com os principais entendimentos sobre a interface entre DPIs e
Concorréncia,*® e servem, guardadas as devidas proporgbes, como referéncias
para os atos de concentragio a serem analisados. Dos precedentes disponiveis,
extrai-se que o CADE normalmente faz uso dessa mesma justificativa sobre
a interconexdo de DPIs e Concorréncia apresentada anteriormente quando
da analise dos atos de concentragio notificados. Em outras palavras, 0 CADE
tende a seguir os mesmos critérios tanto nos casos de conduta como nos de
controle de estrutura.

46, “Ainda quanto A regulamentagio do direito de propriedade industrial, dentre os
artigos referentes a registro de desenho industrial, nde h4 qualquer mengio ao
conceito de mercado relevante na LP1. A LPI é lei federal de aplicacio em todo
territorio nacional, devendo qualquer outra restricio geogrifica ou mercadolé-
gica estar expressa na lei, o que ndo foi feito. O conceite de mercado relevante é
especifico do direito antitruste, ndo havendo assim concessdo de patente, desenho in-
dustrial ou qualquer outra forma de propriedade industrial restrita a determinados
mercados. Assim, ao adotar o entendimento de restricio do direito de proprie-
dade a mercados, o intérprete estaria, a bems da verdade, legislando, subtraindo
atribuigdes que n3o sio suas”

47. Como cedigo, 3s marcas s3o limitadas a determinados mercados, por forca do
principio da especialidade, expressado na LPI. Por conseguinte, nio seria novi-
dade easo o Poder Legislativo preferir por adotar algum tipo de limitacio aos re-
gistros de desenhos industriais, caso efetivamente isso venha a promover o bem-
-estar.

48, V. também Processo Administrativo 08012.000980/2000-23, Averiguacio Preli-
minar 08012.005727/2006-50.

Apesar de os DPIs desempenharem um papel importante em qualquer
analise antitruste, a relevincia destes nos atos de concentragio é normalmen-
te associada 4 participagio de mercado estritamente vinculada a tais direitos.
Dito de outro modo, em geral, as autoridades antitruste primeiro verificardo a
estrutura de mercado, definindo o mercado relevante afetado,” para somente
em seguida analisar como os DPIs influenciam o mercado propriamente dito.

Nessa linha, seria razodvel afirmar que se pode esperar das autoridades
brasileiras a adogio de um posicionamento muito similar ao proposto por seus
pares americanos,® i.e., os DPIs devem ser considerados da mesma forma que
qualquer outro direite de propriedade:

{...) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual pro-
perty as being essentially comparable to any other form of property (...).

The Agencies apply the same general antitrust principles to conduct in-
volving intellectual property that they apply to conduct involving any other
form of tangible or intangible property. That is not to say that intellectual
property is in all respects the same as any other form of property. Inteliectual
property has important characteristics, such as ease of misappropriation,
that distinguish it from many other forms of property. These characteristics
can be taken into account by standard antitrust analysis, however, and do not
require the application of fundamentally different principles.

Although there are clear and important differences in the purpose,
extent, and duration of protection provided under the intellectual property
regimes of patent, copyright, and trade secret, the governing antitrust
principles are the same. Antitrust analysis takes differences among these
forms of intellectual property into account in evaluating the specific market
circumstances in which transactions occur, just as it does with other
particular market circumstances.

Certamente, a importancia dos DPIs em qualquer anélise antitruste cres-
ce na medida em que o objeto da protegdo se aproxima da prépria definigio
do mercado relevante ou deixa um espago muito pequeno para a entrada de
novos concorrentes, como em alguns casos envolvendo patentes sobre ou refe-
rentes a produtos farmacéuticos, agroquimicos € outros setores muito intensi-
vos em pesquisa e desenvolvimento. Também existem os casos em que 0s DPIs

49. Sobre definicio de mercado em casos envolvende inovagio e tecnologia, v. Paulo
Brancher, Mercados de inovacio nas andlises antitruste. In: Zanotta e Brancher,
Desafios atuais do direito da concorréncia, Sao Paulo: Singular, 2008, p. 273-289.

50. Vide U.S, Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrust guide-
lines for the licensing of intellectual property. Disponivel em: <http://www.justice.
gov>,




pesam muito na diferenciagio de produtos, o que pode ocorrer em mercados
que demandam investimentos vultosos em marcas (o signo distintivo e ndo o
DPI propriamente dito) ¢ publicidade. Convém enfatizar, entretanto, que de
forma alguma a relevincia dos DPIs superaré a prépria andlise da estrutura do
mercado, como mencionado anteriormente.

E interessante notar também que as autoridades brasileiras conferem o
devido tratamento aos DPIs naqueles mercados em que estes sio muito im-
portantes. No Ato de Concentragio 08012.000311/2007-26, envolvendo o seg-
mento relacionado 4 biotecnologia, o CADE conduziu uma minuciosa andlise
sobre diferentes mercados verticalmente relacionados que podem ser afetados
por operagdes envolvendo DPIs. Ao fazer uma aproximacio similar aquela
proposta pelas autoridades americanas, o Conselheiro Abraham Sicsti indica a
existéncia de mercados distintos para produtos portadores de tecnologia: um
referente & tecnologia propriamente dita (transferéncia, mais especificamente);
€ outro envolvendo somente inovagio (concorréncia por inovacio):

10. As preocupagdes com os mercados inovadores tém tido ressonancia
nas andlises antitruste de vdrias autoridades internacionais. As anslises tradi-
cionais de concentragiio focam na participagio de mercado e na habilidade
de uma companhia manipular pregos, o que resulta em modelo estdtico de
competicio. O mercado de biotecnologia ndo gera produtos homogéneos, ja
que ¢ indistria dinfmica caracterizada por altos investimentos em P&D na
tentativa de diferenciar e melhorar os produtos.

I1. As andlise antitruste devem focar-se entdo no conceito de mercados
de inovagio (innovation markets), o qual foi desenvolvido para lidar com
questdes antitruste focadas em P&D, na qual a definigio de produto nao era
aplicavel. A discussio antitruste se desloca da capacidade de as empresas
manipularem prego para o incentivo do monopolista hipotético de retardar
o andamento de pesquisa e desenvolvimento e assim deixar de difundir o
avango tecnoldgico. (...)

13. No contexto do caso concreto, ndo hd operagio voltada diretamente
a venda de sementes de soja. Assim, é pouco substancial analisar a participa-
a0 de mercado em termos de venda de sementes apresentada pelas reque-
rentes ¢ mostrada nas tabelas constantes no voto do relator. O mercado ndo ¢
venda de sementes, mas sim o fornecimento de tecnologia para as empresas
que vio desenvolver o produto final, (...)

16. {...) A primeira é a possibilidade de ocorréncia de fechamento pro-
gressivo do mercado de tecnologia para sementes de soja resistentes ao glifosa-
to. Quando o contrato dispoe cliusulas do tipo que 0 CADE tem analisado,
em dire¢do a uma vinculagio de exclusividade no fornecimento de inovagio,
cria-se a dependéncia a apenas um produtor de tecnologia por meic de me-
canismos que fecham o acesso das empresas instaladas no Brasil a outras
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rotas tecnoldgicas que com o tempo podem mostrar-se mais eficientes, o que
é nocivo para a concorréncia dentre da analise de mercados de inovagio.

17. Mesmo que outras empresas desejem fornecer o produto tecno-
l6gico € consigam passar 2 frente da fronteira tecnoldgica, a concorréncia
tecnolégica é inibida por conta de obriga¢des contratuais assumidas. Os de-
tentores brasileiros de banco de germoplasma ficariam vinculados apenas
a0 produto da Monsanto. Tanto empresas existentes quanto entrantes nos
mercados de biotecnologia véem seu acesso ao mercado obstaculizado. (...)

19. Por isso, é fundamental analisar os contratos e ver se estes dis-
poem de cldusulas de proibigio de pesquisa, desenvolvimento, producio e
comercializacio de sementes com tecnologias outras que ndo Tecnologia
Monsanto, bem como da cliusula que estende aos multiplicadores a vedagio
de produgio e comercializagio de sementes com tecnologias ndo-Monsanto.

Com base no voto acima mencionado, o CADE concluiu ser importante
verificar se contratos nesse segmento contém cldusulas que vedam P&D com
tecnologias concorrentes com a finalidade de evitar o fechamento do mercado
de inovagio.

Em se tratando de atos de concentragio em que os DPIs sdo muito rele-
vantes, verifica-se que esses direitos geralmente estio entre os itens sugeridos
como possiveis abjetos de desinvestimento, fazendo que o CADE determine
a manutengio da integridade desses ativos objetivando permitir a efetividade
da decisdo de mérito ou a solugio negociada ao final do ato de concentragio.
Nessa linha, existem alguns exemplos recentes de casos em que 0 CADE con-
dicionou a aprovacio das respectivas operagdes ao desinvestimento de ativos
relacionados a DPIs,

No Ato de Concentragio 08012.003189/2009-10, referente 4 aquisicio
de 100% do capital social da Medley 5.A. Indistria Farmacéutica (Medley)
pela Sanofi- Aventis Industrial e Participagbes Ltda. (Sanofi- Aventis), o CADE
determinou a alienagio de registros marcérios, dossiés para obten¢io de regis-
tros sanitarios (data package), transferéncia de tecnologia e know-how de al-
guns produtos compreendidos em dois dos mercado relevantes afetados (duas
classes teraputicas: AO3F0 e BO1C2)*! para empresa(s) atuante(s) na industria
farmacéutica, que, isoladamente ou em conjunto, detivessem até 15% de parti-
cipagdo de mercado nas respectivas classes terapéuticas.”

51, Sobre definicdo de mercado relevante no setor farmacéutico, v.: Leandro Pinheiro
Safatle (coord.) et. al. Procedimentos para a definigito e andiise antitruste de merca-
dos relevantes de medicamentos. Disponivel em: <http://portal.mj.gov.br>.

52. Este mesmo caso foi objeto de uma medida cautelar e, posteriormente, de um
acordo de previsdo de reversibilidade da operagio que previam, entre outras, a




Nesse caso especifico, seguindo préticas habituals da analise antitruste, o
CADE delimitou os mercados relevantes envolvidos - no caso as classes tera-
péuticas em que houve sobreposi¢io —, para depois verificar aqueles que me-
receriam maior atencdo diante da presenga de elementos a causar preocupa-
¢Oes de natureza concorrencial. Somente apés tal definicio o CADE desenhou
os remédios que entendia ser necessdrio implementar por meio do Termo de
Compromisso de Desempenho (TCD) desctito acima.

Do voto do Conselheiro-relator é possivel extrair alguns apontamentos
sobre o tema em questao. O primeiro diz respeito A preocupagio de um con-
corrente de que a Sanofi- Aventis licenciasse as suas patentes para um produ-
tor de genéricos, dando a este Gltimo a vantagem de ser o first mover. A esse
respeito, destacou que a Sanofi-Aventis nio possufa qualquer patente vigente
nos mercados em que se verificou concentragio superior a 20%, mas mesmo
que houvesse alguma patente, essa preocupacio do concorrente nio deveria
ser considerada para fins de imposi¢io de alguma restricio ou remédio. Como
se pode depreender do trecho abaixo, diante de particularidades da legislagio
sanitdria a respeito dos pregos de medicamentos genéricos, entendeu o relator
que 0 eventual beneficio & concorréncia seria superado pelos prejuizos experi-
mentados pelo consumidor.

Como jé exposto em segio anterior deste voto, a Sanofi-Aventis ndo
possui patentes em nenhum dos mercados relevantes nos quais a operacio
gerou concentragio superior a 20%. Néo haveria, portanto, nexo causal entre
as preocupagbes concorrenciais suscitadas pela presente operacio, € uma de-
cisdo nesse sentido traria considerdveis prejuizos ao consumidor ao privi-lo
do langamento antecipado de um genérico que, por determinacio regula-
toria, deve ter pre¢o pelo menos 35% inferior a0 do medicamento de refe-
réncia. O eventual beneficio 4 concorréncia seria, portanto, superado pelos
prejuizos ao consumidor,

O outro ponto de destaque recai sobre a observagio do relator de que
seria medida desproporcional determinar a alienacdo de marcas e demais ati-
vos associados a produtos comercializados internacionalmente pela Sanofi-
-Aventis. Em outras palavras, nesse caso especifico, as marcas somente foram

consideradas para fins de minoragao de efeitos indesejaveis sobre a concorrén-
cia e ndo como causa de tais efeitos.

Em outra operacdo envolvendo o setor farmacéutico, pela qual a Merck
CO.,, Inc. (antiga Schering-Plough) foi adquirida pela Merck Sharp & Dhome

obrigacdo de ndo praticar determinados atos relacionados a DPIs, a saber: ndo
permitir a desvalorizagdo de marcas e nio ceder umas s outras dossiés para fins
de registros sanitarios em algumas classes terapéuticas.

(MSD), o CADE condicionou sua aprovagéo ao licenciamento nao exclusivo
de alguns DPIs, incluindo uma patente, relacionados a dois produtos compre-
endidos em duas classes terapéuticas (C10A9 e C10C0). De acordo com o voto,
a patente em questio seria de titularidade da Schering-Plough e licenciada sem
exclusividade para a MSD. As duas empresas fabricavam produtos cobertos
pela patente e concorriam entre si nos mercados relevantes identificados no
caso concreto. Como as participagdes de mercado resultantes seriam muito
elevadas, a medida supramencionada foi adotada em um TCD.

Nesse caso especifico, as referidas empresas detinham 100% do mercado
relevante definido como sendo a classe terapéutica C10C0, sendo até mesmo
possivel supor que a propria invencdo contida na patente instituitt a Qmmmm te-
rapéutica, ou que as vantagens apresentadas pelo produto levaram a saida de
eventuais produtos anteriormente participantes dessa classe. Por outro lado,
quanto A classe C10A9, o relator entendeu que os produtos cobertos pela pa-
tente ndo seriam substitutos dos demais contidos na mesma classe, preferindo
definir o mercado como sendo o de medicamentos a base de ezetimiba (cober-
tos pela patente), exciuindo associagdes.

A correcao das conclusbes alcancadas e medidas sugeridas pelo relator
poderia ser objeto de maiores debates, uma vez que se tratava de uma tinica
patente cujo objeto era explorado por duas empresas diferentes somente de-
vido ao fato de a titular da patente ter licenciado o seu uso, algo tido como
pré-competitivo até mesmo pelo préprio CADE.* 6 havia dois agentes ofer-
tando produtos baseados em uma mesma patente porque o titular desta assim
o quis.™ A Schering-Plough poderia explorar isoladamente o seu objeto. Caso
o tivesse feito, estar-se-ia diante de um caso de substitui¢do de agentes, e ndo
seria algo t3o relevante sob a perspectiva concorrencial. Também incentiva
a reflexio a eventual comparagio entre as medidas adotadas no caso vis-d-
-vis 0 hipotético término do licenciamento, sem que a opera¢do em comento
houvesse ocorrido. Nesta hipétese, os efeitos sobre a concorréncia néo seriam
pelo menos os mesmos? O término premature do licenciamento geraria algu-
ma consequéncia a autorizar qualquer intervengao das autoridades antitruste?
Portanto, haveria algum espago para questionar a corrego das conclusdes do

53, V. Ato de Concentracio 08012.000311/2007-26. No mesmo sentido: U5, Depart-
ment of Justice and Federal Trade Commission. Antitrust guidelines for the li-
censing of intellectual property: “the Agencies recognize that intellectual property
licensing allows firms to combine complementary factors of production and is
generally precompetitive”.

54.  Idem, ibidem: “The Agencies will not require the owner of intellectual property to
create competition in its own technology™




referido voto, uma vez que até mesmo a limitada concorréncia nos mercados
relevantes identificados s6 existiu por mera liberalidade de empresa adquirida.

Independentemente da discussio apresentada acima, verifica-se que o
direito de propriedade intelectual somente passou a importar na anélise con-
correncial depois que definido o mercado relevante, a partir de critérios de
substitutibilidade entre diferentes medicamentos. Assim, supondo-se que nao
houvesse patente ou que houvesse mais de uma, é possivel imaginar que o
remédio proposto pelo relator teria como base pressupostos muito préximos
ao do caso Sanofi- Aventis/Medley, visto que a solugio pretende transferir de-
terminada participagdo de mercado para terceiro, sendo o licenciamento de

marcas, patentes e data packages apenas os mecanismos para operar a medida
recomendada.

No que se refere s discussdes envolvendo registros de marcas no contex-
to de atos de concentragio, convém esclarecer que, ao contrario do que ocorre
nos casos envolvendo patente, a discussdo ndo recai sobre os efeitos decor-
rentes de um direito de propriedade industrial em si, mas na interagio entre
a marca - o signo distintivo objeto do direito - e o mercado em que se insere.
Enquanto a prépria patente pode ser a origem de uma preocupacio de nature-
za antitruste, ao se trafar de marcas, os direitos de exclusiva a elas atrelados as-
sumem uma importéncia secunddria. O foco da discussdo recai sobre a funcio
econdmica da marca e ndo sobre os direitos exclusivos ou sobre a inovacao a ela
relacionados.®® Nessa linha, vale destacar o esclarecedor voto do Conselheiro
Paulo Furquim de Azevedo no Ato de Concentragao 08012. 001383/2007-91
(Recofarma Ind. do Amazonas Ltda. e Ledo Jinior S.A.), verbis:

Intuitivamente uma marca tem valor porque os consumidores distin-
guem — e preferem - um produto de uma marca conhecida relativamente aos
demais produtos. Mais rigorosamente, a fungio econémica de uma marca é
transmitir alguma informagio relevante ao processo de compra, sendo o seu
valor dado por esse servigo prestado ao vendedor e ao comprador. Coma
coloca Barzel (1982: 36), o valor da marca franqueada decorre de sua capa-
cidade em ‘garantir que o produto é — e permanecera — uniformemente bom,
sendo o seu valor equivalente 3 economia de custos de mensuracio de infor-
magao a respeito de atributos do produto; que deveriam ser incorridos pelo
consumidor na auséncia de um mecanismo de sinalizagio da informacio.

55. Idem, ibidem: “These Guidelines do not cover the antitrust treatment of trade-
marks. Although the same general antitrust principles that apply to other forms
of intellectual property apply to trademarks as well, these Guidelines deal with
technology transter and innovation-related issues that typically arise with respect
to patents, copyrights, trade secrets, and know-how agreements, rather than with
product differentiation issues that typically arise with respect to trademarks”

Uma marca pode, portanto, depreciar se perder a capacidade de trans-
mitir a informagio, o que pode ocorrer se houver alguma frustragao das ex-
pectativas do consumidor apés consumo. Dito de outro modo, se um con-
sumidor escolhe um produto tendo a marca como um elemento de apoio a
decisdo, sua experiéncia de consumo deve confirmar as informagdes sobre os
atributos do produto transmitidos pela marca, caso contrario esta perde aca-
pacidade de transmitir informagdes e, portanto, perde valor. Por esse Motivo,
aquele que detém uma marca de elevado valor tem interesse econdmico na
manutencio dos padrdes de qualidade de seus produtos e servigos, de modo
a manter o valor desse seu ativo. Diante disso, o consumidor toma uma mar-
ca que goze de reputagio como um sinal crivel sobre a qualidade do produto.
O mesmo nio ocorreria com uma marca sem valor, que ndo estd associada,
pela experiéncia de consumo, a um padrio de qualidade. A constitui¢io de
marca depende, portanto, da experiéncia de consumo, o que pode decorrer
da tradicdo e tempo de exposicio do produto aos consumidores e/ou de es-
forgos elevados de propaganda e marketing que fomentem a experimentacio
¢ fidelidade de consume. Sefa como for, a marca é relevante 4 concorréncia e
exige tempo e recursos para a constitui¢ao”.

Também é possivel notar que a delimitagio do mercado relevante con-
some bea parte das aten¢des das autoridades e administrados nos casos en-
volvendo marcas.*s Nisso as autoridades brasileiras parecem estar em sintonia
com os entendimentos de outras jurisdi¢ées no sentido de que a definicio do
mercado afetado ¢ imprescindivel para a verificacio de qualsquer preocupa-
¢Oes de ordem concorrencial nos casos envolvendo DPIs.*

56. V. U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission. Antitrust guidelines
Jor the licensing of intellectual property.

57. V. European Commission Notice: guidelines on the application of article 81 of the
EC treaty to technology transfer agreements: “If an agreement is not restrictive
of competition by object it is necessary to examine whether it has restrictive
effects on competition. Account must be taken of both actual and potential
effects (16). In other words the agreement must have likely anti-competitive
effects. For licence agreements to be restrictive of competition by effect they
must affect actual or potential competition to such an extent that on the relevant
market negative effects on prices, output, innovation or the variety or quality
of goods and services can be expected with a reasonable degree of probability.
The likely negative effects on competition must be appreciable (17). Appreciable
anticompetitive effects are likely to occur when at least one of the parties has
or obtains some degree of market power and the agreement contributes to the
creation, maintenance or strengthening of that market power or allows the parties
to exploit such market power. Market power is the ability to maintain prices above
competitive levels or to maintain output in terms of product quantities, product
quality and variety or innovation below competitive levels for a not insignificant




P
1
1
'

Essa prablemética torna-se ainda mais latente nas operagdes envolvendo
bens diferenciados,® tendo ¢ CADE se debrucado sobre a matéria por algu-

mas vezes para aprofundar a analise das particularidades que acompanham os
€asos com essas caracteristicas.™

Esse tipo de impasse na defini¢éo do mercado relevante nio é uma par-
ticularidade desse caso, mas constitui um problema freqiiente na anélise de
mercados de produtos diferenciados, {...)

Em sintese, a opgio por esta ou aquela defini¢io plausivel de mercado
relevante tem implicagdes profundas na andlise que se segue e, adicional-
mente, como ¢é comum em mercados diferenciados, tal defini¢io ¢é invaria-
velmente controversa, como indicam diversos precedentes do SBDC. (...)

A solugdo mais adequada para o impasse na defini¢io do mercado re-
levante causado pela elevada diferenciagéio horizontal de produtos é reco-
nhecer o mercado como tal e procurar avaliar o grau de substituicio entre
os produtos, conforme ja amplamente reconhecido na literatura econémica.

(.

Os autores mencionam ainda que, em se tratando de produtos dife-
renciados, ¢ uso das participagtes de mercado como varidvel de anélise é
inadequado, uma vez que hd variados graus de diferenciagio e, conseqiien-
temente, diversos niveis de substitutibilidade entre os produtos, dificultando
a definicio de um mercado relevante, A andlise que se segue procura identi-
ficar o grau de substituigfio entre virios produtos e marcas, com a finalidade
de melhor estimar os efeitos da aquisicdo da Ledo pela Coca-Cola.®

period of time. The degree of market power normally required for a finding of an
infringement under Article 81{1) is less than the degree of market power required
for a finding of dominance under Article 82. 16. For the purposes of analyzing
restrictions of competition by effect it is normally necessary to define the relevant
market and to examine and assess, inter alia, the nature of the products and
technologies concerned, the market position of the parties, the market position of
competitors, the market position of buyers, the existence of potential competitors
and the level of entry barriers. In some cases, however, it may be possible to show
anti-competitive effects directly by analyzing the conduct of the parties to the
agreement on the market. It may for example be possible to ascertain that an
agreement has led to price increases™

58, Sobre produtos diferenciados, v.: Bishop e Walker, The economics of EC competi-
tion law: concepts, application and measurement, London: Sweet & Maxwell, 2010,
p. 84 e ss. Sobre o mesmo assunto: Hovenkamp, op. cit., p. 520,

5. V., entre outros, AC 08012.000212/2012-30 (Pepsico, Inc., Companhia Brasileira
de Bebidas, Marathon-Gatorade) e AC 08012.006688/2005-27 (Adidas Solomon
AG, Reebok International Ltd.).

6.  AC 080E2. 001383/2007-51.

Isso dito, os registros marcarios acabam por aparecer mais quando da im-
posigéo de remédios (e.g., licenciamento e cessdo dos registros) do que como
algo crucial ou gerador de um problema concorrencial,

Iy

Outro ponto de muito debate refere-se 4 necessidade de notificar o
CADE sobre algumas operagdes envolvendo a transferéncia e licenciamento
de DPIs, mais especificamente aquelas ligadas a alguma tecnologia. Muito em-
bora de acordo com os precedentes do CADE certos tipos de operagdes se-
jam de submisséo obrigatéria, algumas decisées criaram uma incerteza sobre
a obrigatoriedade de notificagio de determinados contratos de distribuigio,
fornecimento e transferéncia de tecnologia. Por conseguinte, muitas empresas
preferem adotar uma postura mais conservadaora, ¢ submetem tais atos de con-
centragio (normalmente referidos como “nao cldssicos”} ao CADE.*" Por um
lado, esse posicionamento evita a imposido de sangdes por intempestividade
ou até mesmo apuragdes por auséncia de notificacdo, que podem atingir va-
lores extremamente elevados e que em muito superam os custos associados &
notificagdo.”? Por outro lado, a obtengio da aprovagio do CADE significa quea
operagdo nofificada nio causa preccupacoes de natureza concorrencial e, por
conseguinte ndo ensejaria qualquer violagdo antitruste.

Em decorréncia de tais precedentes, titulares de DPIs tém apresentado
uma série de atos de concentragdo néo classicos ao CADE. Ao passo que tais
notificacdes tornaram-se frequentes, o CADE sedimentou entendimentos so-
bre a restricao de determinadas cldusulas contratuais referentes & exclusivida-
de, € alguns requerentes passaram a solicitar o nio conhecimento de tais atos
de concentragio. Assim, o CADE buscou estabelecer critérios para permitir a
verificacio de quais operagdes seriam de fato de submisso obrigatoria.

No Ato de Concentracio 08012.000182/2010-71, Arthur Badin, entdo
Presidente do CADE, apresentou um voto contendo diretrizes gerais a respei-

61. Nio estd claro se, quando a nova Lei de Defesa da Concorréncia for sancionada,
contratos dessa natureza continuardo a ser submetidos ao CADE. Acredita-se que
a methor interpretagao sistemdtica da lei de defesa da concorréncia seria no sen-
tido de que tais contratos seriam sujeitos 4 andlise de conduta e ndo de estrutura,
no entanto, a redacio ampla do artigo da atual Lei 8.884/94 tem levado as partes
a submeter esse tipo de acordo. O art. 88 da Nova Lei de Defesa da Concorréncia
pareceria eliminar a necessidade de submissdo desses contratos, no entanto, na
medida em que prevé a necessidade de submisséo de contratos associativos, de
cooperagio e joint ventures, ser necessario aguardar para conhecer o enlendi-
mento do CADE sobre esse ponto especifico.

62 Anders e Bueno, Insuficiéncia dos pardmetros de subsunco de contratos ag art.
54 da Lei 8.884/94, In: Zanotta e Brancher {coord.). Desafios atuais do direito da
concorréncia, Sio Paulo: Singular, 2008, p. 245-255.




to de algumas caracteristicas contratuais que seriam permitidas e recusadas,
assim como uma espécie de possivel “white fist” de contratos de fornecimento
¢ transferéncia de tecnologia. Conforme o referido precedente, os acordos que
apresentarem as caracteristicas abaixo nio seriam de submissio obrigatoria:

22. O levantamento da posigdo do CADE a respeito de contratos de
fornecimento demonstrou que:

- a grande maioria dos casos notificados envolvendo tais contratos
sao conhecidos e aprovados sem restrigdes, apds tramite pelo procedimento
sumdtio;

- 05 poucoes casos em que se entendeu pela aprovacio com restriches,
esta se deu tdo somente em razdo da insergio de cldusula de exclusividade
no confrato;

- nas oportunidades em que instado a abordar a questio da necessida-
de em tese, de notificacio dessas operagdes, o CADE optou por manter o seu
posicionamento usual e determinar sempre 0 conhecimento.

23. Parece-me bem-vinda a oportunidade para que o CADE supere a
resisténcia e a cautela excessiva no exame de contratos de fornecimento, de
forma a sedimentar algo hd tanto sinalizado aos administrados.

24. A andlise dos casos acima demonstra que contratos de fornecimento
que (a) ndo impliquem transferéncia de direitos sobre ativos concorrencialmen-
te relevantes, (b) ndo contenham cldusulas de exclusividade ou equivalentes
de qualquer natureza capazes de restringir o direito de decisdo sobre ativos
{produtos e servigos), (c) tenham prazo de vigéncia inferior a cinco anos (con-
sideradas eventuais prorrogagoes), (d} contemplem a possibilidade de rescisio
imediata e sem onus & parte requerente, (e) ndo representem a negociagdo de
um volume de produtos superior ao percentual estabelecido no art. 54, § 3.2,
da Lei n. 8.884/94, prescindem de notificagio ao SBDC por ndo serem capazes
de limitar ou prejudicar a livre concorréncia ou deles resultar a dominagio de
bens ¢ servigos.

Posteriormente, no contexto do Ato de Concentracio 08012.005472/2010-
10, referente ao licenciamento de DPIs, o CADE simplificou ainda mais a su-
posta “white list”, que poderia ser resumida da seguinte forma: néo havendo
exclusividade ou compromisso de nio concorréncia, a submissao nio seria
obrigatdria. Nada obstante, o voto do entdo Presidente Badin enfatiza que o
nao conhecimento da operagao ndo implica autorizacio para a pratica de atos
anticompetitivos:

35. Nesse sentido, & luz dos argumentos apresentados, entendo haver
dois critérios simultneos ¢ necessdrios para que seja descaracterizada a con-
di¢ao de ato de concentragio nos casos de licenciamento de direitos de pro-
priedade intelectual:

(i) auséncia de cldusula de exclusividade ou de nao-concorréncia; e

{ii) o ativo, ou o conjunto de ativos, envolvido na operagéo néo repre-
senta mais de 20% do faturamento da empresa ou do estabelecimento co-
mercial. (...)

Por fim, cabe ressaltar que o ndo-conhecimento de uma operagio en-
volvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual diz respeito
apenas 4 potencialidade que esta operagao teria em causar efeitos anticom-
petitivos sob a 6tica estrutural do mercado, néo afastando o escrutinio da
autoridade antitruste nas hipdteses em que as empresas adotem condutas
contrarias a0s principios de livre concorréncia ap6s a dispensa de notifica-
Ao 2 autoridade antitruste. Dito de outra forma, 0 ndo-conhecimento de
determinada operagio nio serviria de salvo-conduto para a prética de atos
anticompetitivos, os quais poder ser objeto de apreciagio das autoridades
antitruste no que se refere A repressio de condutas, sujeitos, portanto, s me-
didas cabiveis.

Posteriormente, 0 CADE decidiu por nio conhecer uma operagio en-
volvendo a cessiio de DPIs (trés marcas e duas patentes) no contexto do Ato
de Concentracio 08012.010538/2009-41. No caso em aprego, os titulares dos
DPIs nio estavam explorando economicamente os objetos relacionados héd
mais de oito anoes. O CADE decidiu que nio seria possivel associar qualquer
poder de mercado a tais DPIs e que estes nao seriam economicamente rele-
vantes, ndo causando, portanto, quaisquer prejuizos 4 concorréncia. Este pre-
cedente, contudo, tras alguns esclarecimentos muito valiosos quanto 4 andlise
de DPIs no contexto de atos de concentragio:

17. Na presente operagdo, as marcas e patentes, alvos da operagéo, sio
ativos intangiveis sem representatividade em qualquer mercado, conforme
investigado, embora possam ser considerados como elementos importantes
para ¢ exercicio de atividade econdmica nos respectivos mercados, No en-
tanto, esses ativos em si ndo sdo suficientes para o desenvolvimento da ativi-
dade econémica em determinado mercade, vez que para tanto precisa-se de
outros ativos, tais como unidade fabril, mdquinas, equipamentos e outros.

18. Independentemente desses outros ativos, a propriedade intelectual
que esteja em uso possui certa relevancia dada a sua representatividade nos
mercados de atuacio, o que se verifica pela sua participagio no mercado. Por
dbvio, a propriedade intelectual sem uso nao possui atuacio nem tampouco
afeta o segmento de mercado a que teria participagio, por conseguinte, a sua
aquisicio ndo resulta dominagio de mercado, seja parcial ou integralmente.

19. Por outro iado, a alienagio da marca ou patente que estivesse efeti-

vamerite em uso acarretaria efeitos diretamente ao mercado e, portanto, seria
alvo de andlise antitruste.




20. Além disso, pesa o fato de que, por estar sem uso hd oito anos,
as marcas ndo possiem clienfes que sdo fiéis a seus produtos, por isso, nio
haveria ‘reserva de mercado’ consubstanciada no efeito comercial positivo
conquistado pela marca, em especial no tocante 4 confianga dos consumido-
res aos seus produtos.

21. Com efeito, ndo se vislumbra uma hipétese de aquisicio de marca
ou patente sem uso por anos que possa decorrer uma limitagdo ou prejuizo 4
concorréncia, seja pzlo fato de que esta operacio néo se constitui uma con-
centracio econdmica, seja porque os efeitos sobre o mercado seréd nenhum,
jé que nenhuma marca ou patente estava em uso. (...}

29. Consubstanciade nesses ensinamentos, cumpre esclarecer nova-
mente que os mercados nos quais as marcas e patentes teriam atuagio con-
tam com a presenga de substitutos ou produtos sob outras marcas, que se nio
presentes poderiam atribuir um potencial poder de mercados a esses ativos
intangiveis.

30. O fato de as marcas e patentes objetos da operagao néc estarem
ativas no mercado, nos ultimos anos, corrabora o argumento de que néo
haveria poder de mercado relacionado a essas espécies patentarias.

31. Portanto, o que se verifica é que a aquisigio de marcas € patentes
sem uso, ainda mais por um periodo superior a 5 {cinco) anos, se configura

numa situagio em que ndo cabe a andlise anticoncorrencial, pois em tal hi-
potese ndo haveria importincia econémica.

Muito embora o precedente acima tenha relacionado a falta de explora-
¢do comercial do objeto protegido por DPIs 4 auséncia de limitagdo ou pre-
juizo 4 concorréncia, e afirmado que ndo haveria concentragio econdmica
pois seriam inexistentes os efeitos sobre o mercado, o mesmo Conselheiro-
relator proferiu um voto diferente em outro caso em que também nao se po-
deria associar uma determinada participacio de mercado a DPIs. No Ato de
Concentracdo 08012.012068/2010-94, o CADE considerou como sendo de
submissdo obrigatéria uma operagio envolvendo a cessiio de patentes sobre
produtos farmacéuticos ainda nao colocados no mercado sob o argumento de

que tais direitos serviriam, mesmo potencialmente, como possiveis barreiras
a entrada.

Patentes de inven¢do sdo vocacionadas a criar barreiras 4 entrada, a
produzir reservas de mercado juridicamente garantidas e, nio raro, capazes
de resultar em monopélio legal, por isso seu valor estratégico em termo de
competitividade. Como o direito de propriedade industrial nio é absoluto,
até porque nao hi direitos absolutos, impera o dever de sopesar esses direitos
que devem, obrigatoriamente, ser contrastados com a andlise concorrencial.

Ao menos aparentemente, hd uma contradigio entre esses dois prece-
dentes colacionados imediatamente acima. Considerando que existe uma de-
cisio pelo nio conhecimento de um ato de concentragio pelo fato de ndo ser
possivel associar qualquer poder de mercado ou relevéncia econémica a DP]
cujo objeto nao estaria sendo explorado, parece que pouco importaria se tal
auséncia de exploragio ocorreria porque o produto era novo e nao tivera sido
colocado no mercado ou porque a comercializagio fora cessada. De um jeito
ou de outro, ndo se poderia associar receita, poder de mercado e relevincia
econdmica ao DPL

Apesar desse indiscutivel esforgo, o CADE ainda ndo expediu qualquer
orientacdo ou simula que consignasse de forma expressa os esclarecimentos
contidos nas decisoes proferidas e, como visto, os precedentes acima mencio-
nados ainda nio sio suficientes para permitir aos administrados determinar de
forma segura quais contratos devem ser efetivamente submetidos. Essa duvida
permanece, mas certamente o assunto voltard a ser debatido, tendo em vista as
mudangas contidas na Nova Lei de Defesa da Concorréncia, que no momento
da elaboracio do presente trabalho aguarda pela sangdo presidencial.

Observa-se que os DPls vém sendo analisados e considerados somente
quando da necessidade de aprofundar os estudos sobre determinado merca-
do relevante, ou nos casos em que se exige a imposigao de alguma restricao
4 operagio notificada, nfio havendo um marco tebrico e/ou jurisprudencial
estabelecido pelo SBDC para a andlise de atos de concentragao.

V. Conclusao

As discussées no Brasil sobre a interconexio entre DPIs e Concorréncia
ainda é relativamente nova. No entanto, esta questio vem crescendo em im-
portancia e as autoridades nacionais 4 frente desses segmentos tém incremen-
tado a interacdo e o intercAmbio, assim como tém aplicado de forma cruzada
principios, entendimentos ¢ diretrizes umas das outras nas atividades sob suas
respectivas algadas,

Ainda sdo poucos as casos envolvendo DPIs que j4 foram decididos pelo
CADE, nio havendo, portante, um numero suficiente de precedentes a per-
mitir aos administrados prever com elevado grau de seguranca como serdo
julgados determinados assuntos. Nada obstante, as autoridades brasileiras tém
demonstrado especial interesse sobre a matéria, e o CADE tem buscado pro-
ferir decisdes que tratem ndo sé do caso especifico mas que também venham
esclarecer determinados assuntos relacionados a essa intrincada interconexdo
entre propriedade intelectual e concorréncia.




Do pequeno apanhado de precedentes disponiveis, nota-se que as autori-
dades brasileiras apresentam entendimentos convergentes com os de seus pa-
res de jurisdides com maior experiéncia em ambos os ramos ora discutidos,
muito embora ainda exista um longo caminhoe a ser percorrido. Em suma,
nota-se que o CADE reconhece e trata os DPIs e o Direito da Concorréncia
como convergentes, tendo buscado deixar claro, em diversos momentos, que
ndo existe antagonismo entre eles, € que ambos visam, nos respectivos ambitos
de incidéncia, maximizar o bem-estar social e econdmico.

Verifica-se também que & nos casos de investigagbes de conduta que se
podem encontrar os precedentes mais substanciais sobre a interconexio DPls
e Concorréncia, Isso se deve ao fato de que tais casos versam especificamente
sobre supostos ilicitos relacionados a DPIs. Jé no controle de estruturas, os
DPIs correspondem a apenas uma parcela das muitas que devem ser conside-
radas na analise dos efeitos sobre a concorréncia. Contudo, percebe-se que os
entendimentos alcangados no contexto dos casos de conduta siio aproveitados,
mesmo que com menor intensidade ¢ profundidade, nos atos de concentragio
envolvendo DPIs,

Mesmo sabendo da importincia que os DPIs apresentam em qualquer
analise de natureza antitruste, tal relevancia é geralmente atrelada a determi-
nada participacio de mercado que possa ser especificamente associada a es-
ses direitos. Por conseguinte, as autoridades primeiro verificam a estrutura do
mercado, definindo 0 mercado relevante afetado e levantando as suas carac-
terfsticas, para depois analisar a importincia e a forma de influéncia exercida
pelos DPIs.

-Nessa linha, tem-se que os DPIs recebem mais atengdo quanto maior for
a aproximagio entre o objeto reivindicado e a propria definicdo do mercado
relevante, quando este ndo o define ou até mesmo o cria, 0 que é possivel em
certas situacBes envolvendo patentes e desenhos industriais. Dito de outra for-
ma, quanto mais préximo o escopo de protegio de um DP1 estiver da definigdo
do mercado, menor sers o espago para a entrada de novos concorrentes. Ha
também os casos em que os DPIs sio cruciais na diferenciagdo de produtos,
muito comum em mercados que exigem altos investimentos em marcas e pu-
blicidade. De todo modo, é bom frisar, a importancia dos DPIs nos atos de
concentragio submetidos s autoridades depende, necessariamente, da ante-
rior delimitagio do mercado afetado, ndo superando de forma alguma a pré-
pria andlise da estrutura do mercado.
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