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RESUMO

FREITAS PINTO, Kitia Regina do Valle. Integracdo entre Propriedade Intelectual e
Defesa da Concorréncia: o licenciamento de patentes no Brasil. Tese (Doutorado em
Economia) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de

Janeiro, 2009.

Esta pesquisa analisa as principais formas de atuacdo da defesa da
concorréncia nos contratos de licenciamento de patentes. S3o apresentadas as perspectivas
econOmicas mais relevantes das patentes e as caracteristicas especificas dos contratos de
licenciamento de patentes, em especial as relacionadas a reduc¢do de custos de transacao.
Abordam-se as principais cldusulas dos contratos que podem prejudicar a concorréncia: a
fixacdo de precos, a retrocessao de direitos, a venda casada, as cldusulas de exclusividade,
os consorcios de patentes, o licenciamento-cruzado e a recusa a licenciar. Apresenta-se
também a evolucdo da interagdo entre as politicas de defesa da concorréncia e de
propriedade intelectual, a partir da década de 1990, nos Estados Unidos, Unido Européia,
Coréia do Sul e Brasil. Diante de perspectivas de aumento do nimero de contratos com
cldusulas restritivas no Brasil e para a definicdo de uma sistemadtica de atuacdo, sugerem-se
medidas para identificar e analisar os possiveis problemas relacionados aos contratos de
licenciamento de patentes.
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ABSTRACT

FREITAS PINTO, Kitia Regina do Valle. Integrating Intellectual Property and
Antitrust Analysis: the case of patent licensing contracts in Brazil. Doctor Thesis
(Doctorate in Economics) — Institute of Economics, Federal University of Rio de Janeiro,

Rio de Janeiro, 2009.

In this research, the main approaches of antitrust analysis of patent licensing
are studied. Specific economic perspectives of patents and the characteristics of patent
license contracts are presented, specially the reduction of transaction costs. The mains
restrictive clauses of contracts are presented: price maintenance, grantbacks, tying,
exclusive clauses, patent pools, cross licensing and refusal to deal. In the years of 1990, the
United States of America, the European Union and the South Korea presented a great
evolution facing the integration of both policies, emphasizing the creation of guidelines of
analysis and lists of restrictive clauses. Considering the development perspectives of the
patent license contracts in Brazil and, also, in order to obtain a definition of a model of
action, some steps are suggested to identify and analyze possible problems related to
patents licensing.
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INTRODUCAO

Alguns dos aspectos da economia mundial nas ultimas décadas sdo o crescimento
das inddstrias com significativos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o
aumento da importancia da protecdo da Propriedade Intelectual (PI). O patenteamento,
assim como o numero de transagcdes envolvendo licenciamento de patentes, cresceu
significativamente. As empresas tém utilizado as patentes ndo apenas para garantir o
retorno dos investimentos em P&D, mas também como forma de dificultar a entrada de
concorrentes no mercado, criar oportunidades de licenciamento e proteger-se contra
eventuais litigios com terceiros. Os ultimos anos representaram uma mudanca significativa
dos mecanismos de protecdo e de gestdo de ativos intangiveis que passaram a ser usados

como ferramenta estratégica para o desenvolvimento das empresas.

A partir da década de 1990 as economias desenvolvidas depararam-se com
problemas na regulacdo em diversos setores, em especial os de propriedade intelectual,
competi¢do e inovacdo. Nos ultimos anos, alguns paises como Estados Unidos, Canada,
Coréia do Sul, Japao e Unido Européia reexaminaram a relagdo entre as politicas de
competicdo e de propriedade intelectual. As novas politicas adotadas tentam atenuar o
poder de mercado de titulares de patentes de forma a garantir a competicdo e ampliar o

acesso da sociedade aos bens produzidos.
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A primeira vista, as politicas de defesa da concorréncia parecem ser contrdrias aos
direitos de propriedade intelectual. As patentes podem ser vistas como privilégios que
restringem a livre competi¢do. Por outro lado, as leis de defesa da concorréncia buscam
prevenir o monopdlio e exercicio de poder de mercado, que podem ser fortalecidos com o
mecanismo de protecdo patentdria. Assim, em nivel fundamental, hd uma tensdo
permanente entre a criacdo de barreiras a entrada pelos Direitos de Propriedade Intelectual

e as tentativas da legislagdo de Defesa da Concorréncia de reduzir barreiras a entrada.

Uma das justificativas para a protecdo patentdria em si e para a elevacao dos niveis
minimos de protecdo € o incentivo a inovacgdo, uma vez que, como os Direitos de
Propriedade Intelectual funcionam de modo a impedir o uso nao autorizado de terceiros, 0s
inovadores podem obter lucros extraordinarios que cubram os seus investimentos iniciais
em P&D. Os efeitos pro-competitivos dos direitos de propriedade intelectual estdo
relacionados ao estimulo dado as atividades de P&D e a introdu¢ao de um novo produto,
ou uma nova tecnologia. Na auséncia desses direitos, os imitadores poderiam rapidamente
explorar os esforcos da inovagdo, sem compensa¢do nenhuma aos investidores e, assim, o

nivel de investimento em P&D seria menor.

Ha entdo um importante ponto em comum entre a defesa da concorréncia e as
patentes: ambas estdo entre as politicas que podem estimular a inovag¢do. Contanto que
sejam consistentes, elas ndo estdo necessariamente em conflito e, pelo contririo, podem ser
complementares. A legislacdo de defesa da concorréncia procura maximizar o bem-estar
do consumidor encorajando as firmas a agirem competitivamente, o que indiretamente
favorece a inovacdo. Ja o sistema de patentes estimula as firmas a fazerem investimentos
em P&D que gerem novos produtos e processos, favorecendo ndao sé a inovagdo, mas

também a competi¢do pelo desenvolvimento de novos produtos. Nesse sentido, a
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existéncia de direitos de propriedade intelectual ndo seria incompativel com as politicas de
competicdo a longo prazo; ao contrdrio, seria essencial para a competitividade e o

desenvolvimento econdmico, industrial e tecnolégico.

Em contrapartida, existem custos sociais envolvidos no patenteamento que devem
ser considerados, principalmente quando se leva em consideracdo o aumento dos niveis da
protecdo patentdria observado nos ultimos anos. Embora sejam de grande importancia para
a competitividade, as patentes também podem restringir a competicao e fazer com que as
firmas utilizem seu poder de mercado com propdsitos de discriminacdo de precos,
limitacdo de entrada, elimina¢do de concorrentes do mercado e prevengdo de condutas
competitivas dos concorrentes. Além disso, uma politica de patenteamento muito rigorosa
com escopo muito amplo também pode favorecer as grandes empresas com maior
possibilidade de investir em P&D, facilitando o fechamento do mercado. Nesse sentido,
torna-se necessario reexaminar a relagdo entre as politicas de competi¢do e de patentes, no
sentido de atenuar o poder de mercado de titulares de patentes, ampliar o acesso da

sociedade aos bens produzidos e, assim, contribuir para o desenvolvimento econdmico.

Esta tese trata especificamente da defesa da concorréncia aplicada ao licenciamento
de patentes. A patente € um componente institucional importante do processo produtivo
moderno, porém necessita ser combinada com outros fatores complementares de producdo
e distribuicdo para se gerar valor. Nesse sentido, torna-se necessdrio admitir acordos
contratuais, como € o caso do licenciamento de patentes, que permitam a combinagdo da
propriedade intelectual com os demais fatores complementares. Entretanto, embora a maior
parte desses acordos apresente beneficios em termos de reducdo de custos e aumento de

eficiéncia, alguns deles podem servir de instrumento para aumento de poder de mercado,
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concentracdo e discriminacdo de precos, o que deve ser contornado para nao prejudicar o

desenvolvimento.

No Brasil, especificamente, ainda ndo existe uma interacdo bem definida entre as
politicas de propriedade intelectual e de defesa da concorréncia no que diz respeito ao
licenciamento de patentes. A constituicdo de uma estrutura institucional moderna de defesa
da concorréncia exige que se considere o papel da propriedade intelectual. Nesse sentido,
torna-se relevante oferecer subsidios para a definicdo de uma sistematica de intera¢do entre
as duas politicas, visando alcancar, simultaneamente, o incentivo a inovacao e restri¢des ao

abuso de poder de mercado por parte dos detentores de direitos de propriedade intelectual.

O objetivo desta tese € analisar possiveis formas de interacdo e necessidades de
harmonizacao entre as politicas de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual com
vistas ao desenvolvimento e tendo como referéncia para tal o licenciamento de patentes.
Para atingir esse objetivo, sdo apresentadas inicialmente as principais questdes envolvendo
o licenciamento de patentes, a defesa da concorréncia e a inter-relacdo entre elas, tanto do
ponto de vista tedrico, como pratico. Em seguida, € realizada uma andlise da forma de
interacdo entre as politicas de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual em
paises que sirvam como referéncias da aplicacdo conjunta destas duas politicas. Esta
andlise oferecerd subsidios para uma interacdo das politicas brasileiras de defesa da
concorréncia e de patentes que seja capaz de, simultaneamente, garantir a concorréncia e

estimular a inovacgao.

A tese serd estruturada em quatro capitulos, além da introducdo e da conclusdo. O
primeiro capitulo tem como objetivo discutir algumas das principais referéncias tedricas

sobre o licenciamento de patentes e a defesa da concorréncia. Para a discussdo a respeito
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dos pontos de tensdo e de aproximacgdo entre as duas politicas, serd feita uma discussao
tedrica sobre duas das visdes predominantes a respeito das patentes: patentes como
geradoras de monopdlio e patentes como indutora de inovacdes. A seguir aborda-se a
questdo da defesa da concorréncia, uma vez que a cooperacdo entre as firmas com o
licenciamento de patentes pode significar também concentragdo e aumento de poder de

mercado, diminuindo a eficiéncia econOmica.

No segundo capitulo sdo apresentadas as principais questdes envolvendo a defesa
da concorréncia nos contratos de licenciamento de patentes. Tais contratos, embora sejam
de grande relevancia para o desenvolvimento tecnoldgico, também podem restringir a
competi¢do e fazer com que as firmas utilizem seu poder de mercado com propdsitos de
discriminacdo de precos, limitagdo de entrada, eliminagdo de concorrentes do mercado e

prevencao de condutas competitiva dos concorrentes.

No terceiro capitulo, faz-se uma andlise da experiéncia internacional na interagao
entre as politicas de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual. A revisdo
comparativa das experiéncias legislativas e judiciais dos paises é um passo importante para
a formulacdo de regras coerentes que podem servir de base para a atuacdo dos 6rgios de
defesa da concorréncia. Primeiramente serdo estudados os casos norte-americano e
europeu, duas legislagdes que serviram de base para o modelo de defesa da concorréncia
brasileiro e que possuem o sistema de defesa da concorréncia mais sofisticado e complexo
no que diz respeito a relacdo com a propriedade intelectual. A primeira doutrina juridica a
debater os efeitos anticoncorrenciais do exercicio dos direitos de propriedade intelectual
foi a norte-americana. Desta forma, a jurisprudéncia no pais € vasta no que diz respeito a
esse tipo de andlise. A Unido Européia, por sua vez, também possui longa tradi¢do na

andlise de cldusulas contratuais anticompetitivas. O estudo dessas duas legislacdes,
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entretanto, ndo capta algumas questdes relativas ao desenvolvimento, por esse motivo, o
caso da Coréia do Sul € analisado em seguida, em func¢do dos avangos percebidos na inter-
relacdo entre as duas politicas nesse pais em poucos anos, acompanhando o crescimento
expressivo do ndmero de patentes depositadas e contratos de licenciamento firmados.
Aborda-se nessa andlise internacional o desenho institucional desses paises, com énfase

nas alteracdes nas politicas de concorréncia implantadas nos tltimos anos.

No quarto e udltimo capitulo sdo propostos critérios a serem utilizados para a
defini¢cdo de uma politica conjunta de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual
no Brasil. Primeiramente apresenta-se um histérico da regulacdo dos contratos de
transferéncia de tecnologia no Pais, que passou da regulacdo direta pelo 6rgao responsavel
pela concessdo da propriedade industrial para a regulacdo indireta pelo 6rgao de defesa da
concorréncia. Em seguida, procede-se a andlise das principais questoes relativas ao modelo
atual de defesa da concorréncia brasileiro e sua aplicagdo aos contratos de licenciamento
de patentes. Por fim sdo feitas consideragdes a respeito da regulacdo dos contratos de
licenciamento de forma a propor algumas acdes de integracdo entre as politicas de
propriedade industrial e de defesa da concorréncia que poderiam vir a ser implantadas no

Brasil, dada a necessidade de estimulo a inovagdo e de desenvolvimento.
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CAPITULO | — ASPECTOS TEORICOS SOBRE AS PATENTES, A
DEFESA DA CONCORRENCIA E O LICENCIAMENTO DE

PATENTES

Esta tese visa investigar as possibilidades de se integrar eficazmente a politica de
defesa da concorréncia a politica de propriedade intelectual, utilizando como ilustracio o
caso do licenciamento de patentes. Nesse sentido, este Capitulo tem como objetivo discutir
algumas das referéncias tedricas sobre os aspectos envolvidos na prote¢do patentdria, na
defesa da concorréncia e no licenciamento de patentes que podem ser uteis para a

integracao entre essas politicas.

Para a discussao a respeito dos pontos de tensdo e de aproximagdo entre a defesa da
concorréncia € as patentes, apresenta-se primeiramente uma discussdo tedrica sobre duas
das visdes econdmicas predominantes a respeito das patentes: patente como monopodlio e
patente como indutora de inovacdes. A primeira visdo, de patentes como criadora de
monopolios, € defendida por autores como Arrow (1962), Cooter e Ullen (2000) e Penrose
(1951). Essa visdo leva a um ponto de tensdo permanente com a defesa da concorréncia,
uma vez que a patente gera monopdlio e a defesa da concorréncia tenta impedir sua
criacdo. A segunda visdo a ser apresentada € dividida entre a idéia de patente como
indutora de inovacdes, com base na perspectiva de eficiéncia dinamica; de patente como

indutora de competitividade, baseada nos trabalhos de Schumpeter (1952); e com base nas
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teorias a respeito da relagdo entre a estrutura de mercado e o estimulo a inovagdo, com
base nos trabalhos de Landes e Posner (2003) e Scherer e Ross (1990). Com base nessa
segunda visdo, a tendéncia € de haver pontos de aproximagdo com a defesa da
concorréncia, uma vez que ambas tem como objetivo criar um ambiente propicio a atingir

eficiéncia alocativa e dindmica.

A seguir apresentam-se as teorias dos principais autores que tratam especificamente
da interacdo entre patentes, eficiéncia econdmica e defesa da concorréncia. Para essa
andlise, utilizam-se principalmente os trabalhos de Nordhaus (1969), Gilbert e Shapiro

(1990), Gallini (1992), Chang (1995) e Gallini e Trebilcock (1996).

Por tltimo, apresenta-se o licenciamento de patentes. Na avaliagdo dos contratos de
licenciamento de patentes, a andlise dos custos de transac@o envolvidos e a necessidade de
especificidades contratuais sdo particularmente importantes na aplicacdo da defesa da
concorréncia. Assim, no ambito da discussdo tedrica sobre o licenciamento de patentes,
serdo apresentados também alguns conceitos relativos a Teoria dos Custos de Transagdo
(TCT), como contratos e estruturas de governanca, pois este € um instrumental importante
para analisar como as firmas interagem e se relacionam no mercado por meio de contratos.
Para essa andlise, a principal base tedrica estd em Williamson (1975 e 1985) e Klein,

Crawford e Alchian (1978).
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1.1 — A propriedade intelectual e as perspectivas econémicas da protecao

patentaria

A propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto de direitos que incide
sobre as criagdes humanas e é caracterizada pelo poder exercido por uma pessoa sobre um
bem imaterial que contribua, direta ou indiretamente, com o aperfeicoamento do
desempenho das atividades, contanto que tenham valor econdmico e que seja passivel de
apropriacdo. A propriedade intelectual constitui, portanto, um instrumento de regulacao
das relacdes entre o autor ou criador com determinados tipos de bens imateriais. Por sua
vez, o exercicio do poder do individuo sobre o bem imaterial é condicionado por
parametros de condutas pré-estabelecidos, que restringe esse poder por meio de regras
especificas, conhecidas como Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) (D1 BLASI, GARCIA

E MENDES, 2002, p. 15).

A ciéncia juridica subdivide os DPI em direito de autor, que consiste na protecao
moral e patrimonial do criador das obras artisticas e cientificas e, ainda, dos programas de
computador; a propriedade industrial, que envolve a prote¢do de bens imateriais aplicaveis
industrialmente, tais como as marcas, patentes e desenhos industriais; e outras protecdes
sui generes, como os cultivares. Essa tese trata especificamente das patentes, que
determinam a propriedade de uma pessoa sobre uma invengdo ou modelo de utilidade'. Um

aspecto importante a ser ressaltado em relacdo as patentes € seu cardter temporal. Essa

! Existem duas modalidades de patente: o privilégio de invencio e o modelo de utilidade. Um privilégio ou
patente de inven¢do é concedido a produtos ou processos resultantes da capacidade de criagdo do homem,
que representem uma solu¢cdo para um problema técnico especifico dentro de um determinado campo
tecnolégico e que possam ser falsificados ou utilizados industrialmente. J4& o Modelo de Utilidade é o
privilégio concedido a uma forma ou disposi¢do introduzida em um produto existente, que se preste a um
trabalho ou uso prético, visando sua melhor utilizacdo (INPI, 2008).
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caracteristica € de fato interessante uma vez que, diferentemente de outras formas de

propriedade, a patente é limitada no tempo.

A Propriedade Intelectual é uma forma de prote¢do que, do ponto de vista juridico e
em uma perspectiva simplista, € um direito de exclusdo. A patente pode ser entendida
como um privilégio concedido pelo Estado que proporciona a seu detentor a exclusividade
tempordria da produgdo e exploragdo de um produto novo, excluindo terceiros da

possibilidade de uso ndo autorizado.

Para entender a necessidade da instituicdo de um mecanismo legal de protecdo
patentdria € importante analisar os motivos que impedem, em determinados casos, a
alocacao eficiente dos recursos apenas com as forcas atuantes no mercado. As formas de
organizacdo das transagdes econdmicas costumam ser bem mais complexas do que
pressupde o enfoque econdmico convencional, em especial quando se trata de grandes
investimentos com economia de escala. Tradicionalmente, a coordenacdo dos agentes é
dada no mercado, por meio do sistema de precos. Porém, em muitos casos, 0 mercado nao

consegue atingir, por si sO, uma alocacao eficiente dos recursos.

Arrow (1962) apresenta duas falhas relativas a alocacdo dos recursos relacionados a
propriedade intelectual que faz com que as patentes sejam consideradas um bem publico. A
primeira falha € que a propriedade intelectual é baseada em informacgdo, que ¢ um bem
nao-excludente. Isso significa que € impossivel excluir qualquer pessoa de utilizar o bem
mesmo que ela ndo tenha contribuido com o custo de produzi-lo. Por esse motivo, existe
uma falta de incentivo em produzir este tipo de bem, uma vez que os produtores sabem que

terdo dificuldades em serem pagos de forma suficiente para cobrir seus custos. Em



21

contrapartida, do ponto de vista da sociedade, hd uma perda de bem estar, pois existem

bens que ndo serdao produzidos.

A segunda falha € que a informagdo é um bem nao-rival. Isso significa que, ao
consumir a informag¢ao, um individuo ndo € capaz de reduzir a quantidade disponivel para
terceiros. Em termos econdOmicos, significa que o custo marginal de atender a um
consumidor adicional é zero. Quando o produtor cobra por esse servico, o pre¢o cobrado
pelo bem ndo é dividido entre os consumidores como deveria. Se um consumidor deseja
pagar menos do que o custo desse bem, entdo ele é excluido do consumo, mas em
compensacao, ele pode se beneficiar do servigo pago por outro e, assim, o bem estar social

ndo é maximizado (ARROW, 1962).

Ao oferecer um direito exclusivo por um periodo limitado, a patente tenta contornar
essas duas falhas sequencialmente. Primeiro, o mecanismo de protecdo torna o bem
excludente e, em seguida, quem desejar utilizar o mesmo produto ou processo terd que
pagar royalties, que € a remuneracdo paga ao inventor pelo direito de exploracdo da

patente. Finalmente, ap6s a patente cair em dominio publico, todos os consumidores

podem acessé-la gratuitamente® (LEVEQUE E MENIERE, 2004).

Cabe ressaltar que ao tentar resolver essas duas falhas (ndo-exclusdo e ndo-
rivalidade), a patente se torna um mecanismo imperfeito. Como serd visto ao longo desse
capitulo, durante o periodo de protecao hd um peso morto para a sociedade, que desaparece
quando a patente expira. Em contrapartida, ao final do periodo de protecdo, o produtor

perde os royalties, o que, em alguns casos, poderia diminuir o estimulo as inovagdes. Em

> Apesar do acesso de forma gratuita, ndo significa necessariamente que a tecnologia poderd ser
automaticamente utilizada por todas as empresas no mercado por conta do ciclo do produto e pela falta de
conhecimentos técitos relacionados ao seu desenvolvimento.
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outras palavras, para resolver o problema da ndo-exclusdo, o periodo de protecdo deveria
ser infinito, uma vez que durante o periodo de protecdo, o bem torna-se excludente. Em
compensag¢do, para eliminar a ndo-rivalidade, ele deveria ser zero (LEVEQUE E MENIERE,

2004).

Assim, a lei de propriedade industrial deve tentar balancear, por um lado, o
incentivo a criacdo e a inovagdo e, por outro, a difusdo dos resultados obtidos. A
contradicdo entre incentivo e uso ¢ traduzida economicamente como um frade-off entre

eficiéncia estética e eficiéncia dinamica, que serd visto a seguir.

Partindo da definicdo de propriedade intelectual como um privilégio de
exclusividade tempordria, emergem duas perspectivas econdmicas diferentes a respeito da
protecdo patentdria: por um lado, a exclusividade pode ser entendida como monopdlio e
por outro, como incentivo a inovagdo, uma vez que a exclusividade reduz as incertezas dos
agentes em relacdo ao retorno dos investimentos, seja a partir da garantia conferida pela
institucionalizac¢do dos direitos, seja pela possibilidade de aplica¢do de sancdes a terceiros
que venham a infringir suas prerrogativas. E € justamente a partir dessas duas visdes que se
apresentam os pontos de aproximacdo e de tensdo com a defesa da concorréncia. Ao
entender a patente meramente como um monopdlio, entdo formalmente ela € contrdria a
qualquer politica de defesa da concorréncia. Em contrapartida, ao entendé-la somente
como estimulo a inovacdo, entdo ela sempre seria positiva em termos de competitividade
dos mercados e ndo haveria qualquer necessidade de interferéncia da politica de defesa da

concorréncia.

De fato, a propriedade industrial, especificamente a patente, pode incentivar a

inovacdo ao facultar aos inventores uma possibilidade de auferir lucros extraordindrios de
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tal forma que os investimentos em P&D sejam ressarcidos. Em muitas industrias, devido
aos altos custos nas atividades de P&D, as inovagdes somente ocorrem devido a
possibilidade de se patentear produtos e processos. Entretanto, o detentor da patente pode,
muitas vezes, agir como monopolista e usar seu poder de mercado para reduzir ou eliminar
a concorréncia. Nesse caso, o sistema de defesa da concorréncia poderia evitar os danos

que a patente poderia causar no mercado.

1.1.1 Patentes como monopolio

O detentor de uma patente, conforme visto anteriormente, possui exclusividade de
uso do produto ou processo. Assim, terceiros ndao podem utilizar o novo processo a nao ser
que o detentor do direito o autorize, mediante uma licenga ou cessao de uso. Nesse caso, o
licenciado paga uma taxa de utilizacdo, denominada royalty. Assim, seja mediante a
exclusividade na producdo ou pelo recebimento de royalties, o proprietdrio da patente
recebe uma renda de monopdlio, que é determinada, ndo pelo custo de producdo do bem,

mas pela escassez resultante da patente (LEVEQUE E MENIERE, 2004).

Além disso, a patente pode inibir a competi¢do entre empresas concorrentes que
niao dispdem do mesmo privilégio. A patente, portanto, ndo € um monopdlio em seu
sentido estrito. O que ocorre € que a patente, de acordo com a situacdo, pode ser um
instrumento de acimulo de renda de monopdlio de tal forma que pode proporcionar a seu

detentor uma renda muito superior ao custo da invengao (HERSCoOVICI, 2007).

De fato, a patente, por um lado, reduz a quantidade produzida de bens, pois nenhum

outro agente pode utilizar o mesmo processo produtivo e, por outro, torna o produto final
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mais oneroso, tanto direta como indiretamente, pela cobranga de royalties do
licenciamento. Cooter e Ullen (2000) corroboram com essa abordagem ao afirmarem que a
concessdo de patentes, uma vez que impede que os concorrentes produzam substitutos
proximos e proporciona lucros extraordindrios que podem gerar custos sociais €, na
realidade, a criacdo de um monopdlio®. E, ainda que a existéncia de uma patente nio
signifique necessariamente um monopolio, a concorréncia é reduzida, pois terceiros sao
excluidos da exploragdo do objeto da patente. Essa exclusdao de agentes e a busca da
maximizacao dos lucros pelo detentor do direito de propriedade intelectual também geram
custos sociais. Andersen (2001) também corrobora com a visdo de que as patentes devem
ser vistas como monopdlios na maior parte dos casos, uma vez que os direitos de
propriedade industrial podem produzir custos sociais significativos para os negdcios e para

a sociedade, além de causar efeitos adversos nos sistemas dindmicos de inovagao.

Assim, a patente seria, a principio, ineficiente do ponto de vista estdtico. A
eficiéncia estdtica consiste em obter a alocagdo de recursos que maximize o excedente
social, ou seja, o excedente do produtor e o excedente do consumidor. A visdo de
ineficiéncia estdtica contribuiu para o entendimento da patente como monopdlio. A idéia

de eficiéncia estdtica contrapde-se ao conceito de efici€éncia dindmica, que serd abordado

3 Cabe ressaltar aqui que a propriedade intelectual, ao dar aos inventores direitos exclusivos sobre a produgio
ndo garante que o inventor automaticamente obterd o monopdlio do mercado. Um novo produto ou processo
pode ser desenvolvido de maneiras diferentes e a patente pode ter substitutos préximos. Nesse sentido é
importante diferenciar as inovacdes radicais (drastic) das inovagdes incrementais (non-drastic). No caso das
inovacdes radicais, a propriedade intelectual d4 ao inventor poder de monopdlio, mas pode gerar redugdes de
custos e melhorar a qualidade do produto de tal forma que o preco de monopdlio pode inclusive ser menor do
que os custos de producdo dos competidores. Nesse caso, o detentor da patente pode agir como um
monopolista que busca a maximiza¢do do lucro sem se preocupar com a entrada de novos concorrentes
(ARROW, 1962). Em contrapartida, se a inovacio € incremental, o preco de monopdlio mantém-se maior do
que o preco de concorréncia. Assim, para excluir os rivais, o inovador deverd cobrar um preco abaixo do
preco de monopdlio. Entretanto, como o preco continuard maior do que os custos marginais, a firma também
terd poder de mercado e poderd cobrar precos maiores do que os pregos competitivos durante um
determinado periodo de tempo (LEVEQUE E MENIERE, 2004).
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ao longo do capitulo, e diz respeito ao incremento e melhoramento das técnicas de

producdo e de bens no decorrer do tempo.

A visao das patentes como instrumento de monopolizacio de mercados €
importante para entender alguns pontos de tensdo com a defesa da concorréncia.
Entretanto, € necessario também avaliar a perspectiva de que as patentes podem estimular

as inovagdes e a concorréncia, conforme serd mostrado a seguir.

1.1.2 Patentes como incentivo a inovacao e a competitividade

Ainda no século XVIII, o utilitarista Jeremy Bentham apresentou teorias que
justificavam a protecdo patentdria pelo incentivo a criacdo. O autor argumentou que na
auséncia da protecdo, qualquer pessoa poderia imitar o invento sem os custos iniciais do
desenvolvimento da criacdo, ou seja, o competidor imitador estaria em vantagem de custo
e poderia oferecer o0 mesmo produto a precos mais baixos que o inventor (ANDERSEN,

2002).

De fato, os investimentos em P&D, que sdo necessdrios a producao da invencgao,
costumam ser muito elevados, além de serem considerados custos irrecuperaveis. Isso faz
com que os custos fixos do desenvolvimento de propriedade intelectual sejam elevados.
Além disso, estes custos fixos s@o incorridos antes da venda do produto no mercado, o que
torna o incentivo do inventor ainda menor. Somado a isso, se comparados aos custos fixos
elevados, os custos marginais sdo relativamente baixos, assim como os custos de se

reproduzir e usar uma idéia ja descoberta. Nesse sentido, os competidores imitadores
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estariam em vantagem de custo, ou seja, existe um risco significativo de free riders na

invencdo (ANDERSEN, 2002).

Assim, diferentemente do mercado em concorréncia perfeita, cujo equilibrio se da
no ponto em que 0s precos sao iguais aos custos marginais, quando se trata de invengdes, é
necessario que o prego seja maior do que o custo marginal para que o produtor nio tenha
prejuizo. Essa falha faz com que, na inexisténcia da outorga de patentes, haja um
desestimulo aos investimentos em P&D. Assim, a concessao de patentes € um mecanismo
legal que gera lucros extraordindrios ao seu detentor* por um periodo de tempo limitado, de
forma a incentivar a invengao e evitar o free-riding. De fato, conforme visto anteriormente,
a patente inclui informagdo, que € um bem ptblico. Ou seja, o consumo da informacao
pelo inventor nao impede outros de utilizd-la e, na auséncia de direitos de propriedade, a
inovacdo poderia ser facilmente imitada. Por esse motivo, em industrias que envolvem
grandes investimentos em P&D e possuem baixo custo marginal, o agente inovador nao
tem vantagens competitivas a ndo ser a proporcionada pelas patentes® (KATZ E SHAPIRO,

1986).

Katz e Shapiro (1986) mostram que a estrutura de custos fixos de investimento
altos e custos marginais baixos levam a trés implicacdes importantes do ponto de vista da
defesa da concorréncia: (i) contradizem a regra tradicional de definicdo de lucros
extraordindrios constante no modelo neocléssico; (i1) geram incentivos a criacdo, por parte
das empresas, de funcionalidades adicionais; e (iii) geram uma tendéncia a concentragdo de

mercado, ja que os investimentos elevados constituem-se em barreiras a entrada.

% Cabe ressaltar que para que isso ocorra a patente deve ser produzida ou comercializada, excluindo-se,
portanto, as patentes que ndo sao levadas ao mercado.

> E importante dizer que em determinadas industrias, as vantagens de ser o primeiro a mover (externalidade
de rede, lideranga de aprendizagem e estimulo a lealdade a marca, imposicdo de custos de mudanga, entre
outros) sdo muito mais determinantes para manter os lucros da empresa do que a proibicdo legal de imitar
uma patente.
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Uma das principais justificativas para a visdo positiva das patentes baseia-se na
noc¢ao de eficiéncia dinamica, que se opde ao conceito de efici€ncia estdtica, a partir do
momento que considera também o desenvolvimento das técnicas de producao e de bens ao
longo do tempo. Para atingir a efici€ncia estatica, a aloca¢do de recursos deve maximizar o
excedente total, que consiste no excedente do produtor, medido pela 4rea entre o preco e o
custo marginal, e o excedente do consumidor, medido pela drea entre a curva de demanda e
o preco. A efici€éncia dindmica refere-se as melhorias nas técnicas de produgdo e bens no
tempo, que € resultado de investimentos em P&D e invengdes. Os gréficos abaixo
apresentam a visao da protecao patentdria sob o ponto de vista de eficiéncia, demonstrando
os efeitos das patentes durante e depois do periodo de prote¢do (LEVEQUE E MENIERE,

2004).

Griafico 1.1 — Ganhos advindos da exploracao

economica da patente durante o periodo de protecao

Ganho gerado
pela inovacdo

I f ¢

C]

v

0 qo 0
Fonte: Levéque e Méniére, 2004, p. 6.

Antes da invencdo, a quantidade de bens produzidos € gy € o preco py = cp.
Assumindo um mercado perfeitamente competitivo, o lucro do produtor é zero. O

excedente total, que coincide com o excedente do consumidor, € igual a drea do tridngulo 1.
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Quando a inovacdo € introduzida, hd uma reducao dos custos do processo de produgdo de
co para c;. Durante o tempo da patente, ceteris paribus, a quantidade de bens produzidos é
equivalente a gy e o preco py °, mas o excedente do produtor aumenta de zero para o
equivalente a drea do retangulo II, que representa os ganhos gerados pela inovacdo. As
empresas detentoras de patentes, na maioria dos casos, adquirem uma vantagem
competitiva que lhes permite lucros extraordindrios sustentdveis (LEVEQUE E MENIERE,

2004).

Esse excedente é apropriado pelo inventor pela receita de licenciamento, dada por r
= ¢ - ¢ por unidade de produto. As outras firmas continuam com o lucro igual a zero uma
vez que a receita € py=qo € o custo de (c; + r) por unidade de produto, ou seja, coqp que €
igual a ppgo. Da mesma forma, o excedente do consumidor permanece inalterado. Assim,
durante o periodo de protecdo, embora aumente o excedente total, o inventor é o Unico

beneficiado (LEVEQUE E MENIERE, 2004).

Grifico 1.2 — Ganhos advindos da explorac¢ao
econdmica da patente depois do periodo de proteciao

$A
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Fonte: Levéque e Méniére, 2004, p. 6.

® O monopolista de patente, salvo por questdes de imagem e para impedir a entrada de um produto
concorrente, estabelece pregos altos, excluindo consumidores potenciais (LEVEQUE E MENIERE, 2004).
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Por sua vez, quando a patente cai em dominio publico, o pre¢co do bem cai de py
para p;=c; e a quantidade produzida aumenta para ¢;. O excedente total aumenta o valor
correspondente a drea III porque novos consumidores passam a ter acesso ao bem. Devido
a redugdo no prego, ceteris paribus, o excedente do consumidor aumenta da area I para o
somatoério das dreas I, I e III enquanto o lucro do inventor cai a zero. Depois de expirado o
periodo da patente, portanto, os consumidores passam a ser os unicos beneficiados

(LEVEQUE E MENIERE, 2004).

Assim, antes da invencdo o excedente total € igual a drea I. Apds a concessdo da
patente e durante seu periodo de vigéncia esse excedente aumenta para o somatério de I e
IT e, apés a expiragdo do prazo, o excedente torna-se ainda maior, o equivalente ao
somatoério das dreas I, II e III. Isso significa que ha beneficios para a sociedade quando a
invencdo é produzida e beneficios ainda mais significativos quando a patente expira. A
prote¢do, portanto, gera um “peso morto” para a sociedade (drea do tridngulo III), mas que
deve ser encarado como um sacrificio necessdrio para encorajar as inveng¢des (LEVEQUE E

MENIERE, 2004).

A principio, isso sugeriria que seria preferivel passar da fase da invengdo
diretamente para o dominio publico. Ocorre que, sem a fase de protecdo, a invencao
simplesmente ndo seria produzida. Uma vez que o inventor acredita que o preco de
mercado caird imediantamente para p;, ndo serd possivel cobrir os custos de P&D e,

portanto, ndo havera estimulos para fazer investimentos.

Assim, o poder de monopdlio que as patentes conferem a seus detentores no curto-
prazo, reduzindo a concorréncia, de acordo com essa perspectiva, ¢ mais do que

N

compensado com os ganhos de longo prazo relativos a eficiéncia dinamica. Entretanto,
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para que de fato haja essa compensagao, a prote¢ao patentaria ndo deveria ser maior do que
0 tempo necessdrio para que houvesse retorno dos investimentos. Caso contrario, haveria

um ganho relacionado ao monopdlio muito maior do que o necessario para inovar.

Penrose (1951) apresenta outra perspectiva relacionada aos ganhos de eficiéncia
dinamica da patentes que deve ser levada em considerag¢do na andlise. Ao considerar que a
eficiéncia dindmica compensa as perdas de curto-prazo existe um pressuposto de que o
conhecimento foi produzido no mesmo pais onde a patente estd em vigor. Caso isso nao
ocorra, ou seja, se a patente € valida em um pais, mas foi produzida em outro, o primeiro
pais sé sofrerd as perdas decorrentes da ineficiéncia estdtica, sem qualquer ganho de

eficiéncia dindmica, conforme sera visto ao longo da tese’.

Uma vez identificada a possibilidade de estimulo a inovacdo, deve-se investigar as
teorias que se referem a possibilidade das patentes estimularem a competicdo. Para isso
serd interessante introduzir o conceito de concorréncia schumpeteriana. No caso da

competi¢do schumpeteriana, a competicao € baseada em inovagdes, ou seja, no surgimento

" Outro ponto a ser ressaltado é que a perspectiva da patente como indutora de inovagdes é uma das
justificativas para a recente ampliagdo dos niveis minimos de prote¢cdo mundial. Sherwood (1990) aponta que
um padrdo de protecio minimo criaria um ambiente institucional propicio as inovagdes e a transferéncia de
tecnologia, incluindo o fortalecimento das atividades de P&D em paises desenvolvidos. Entretanto, autores
como Thurrow (1997) acreditam que os padrdes minimos de prote¢do levam a assimetrias entre paises
desenvolvidos e paises em desenvolvimento e ndo necessariamente aumentam o nivel dos investimentos
estrangeiros diretos. Andersen (2001) também aponta que a visdo de que a patente ndo ¢ um monopolio, mas
sim incentiva e inovacdo e protege a competi¢do, tem servido para justificar o aumento do enforcement que o
sistema de patente vem experimentando na economia global, tanto pelo nimero cada vez maior de processos
passiveis de protecdo, como do aumento tempo de protecdo, instituido no Trade-related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS) que estabeleceu, no contexto internacional, um patamar minimo de
protecdio entre os paises signatdrios com o propdsito de eliminar as distor¢cdes causadas ao sistema
multilateral de comércio, uma vez que a propriedade intelectual pode ser usada como barreira nao-tarifaria.
Este patamar minimo de protecdo, entretanto, mostrou-se bastante elevado, em especial para os paises em
desenvolvimento. Nesse sentido, cabe destacar o documento “Agenda para o Desenvolvimento” que, em
linhas gerais, tenta agregar a dimensdo da existéncia de diferentes niveis de desenvolvimento nos paises
membros da Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como um fator a ser considerado em
todas as atividades empreendidas por esta organizagdo internacional pertencente ao Sistema das Nagdes
Unidas, evitando o predominio de uma abordagem pré-elevacdo dos niveis de protecdo da Propriedade
Intelectual (one size fits all), baseada no argumento de que mais protecdo gera necessariamente mais
inovacdo.



31

de novos produtos, mercados e processos produtivos. Nesse caso, as patentes adquirem
uma caracteristica ainda mais relevante do que o estimulo a inovagdo, que € o estimulo a

competi¢dao em si.

A teoria econdmica schumpeteriana fundamenta-se na incorporacdo das inovagdes
ao sistema econdmico. O argumento de Schumpeter (1952) se contrapde a visdo
neocldssica de que a tecnologia é uma varidvel exdgena ao processo de desenvolvimento.
Ao contrdrio, o autor procura demonstrar que as inovagdes sdo enddgenas ao sistema e
fundamentais para a competitividade e para o desenvolvimento econdmico. Assim, os
direitos de propriedade intelectual representam uma barreira a competicao apenas em seu
sentido convencional, isto é, quando se considera como competi¢do apenas a expansao da
oferta por parte dos agentes em um setor. Entretanto, no caso da competi¢do

schumpeteriana, as patentes funcionariam como um estimulo a competic¢ao.

Do ponto de vista da concorréncia schumpeteriana, o desenvolvimento econémico
estd relacionado a inovagdo e, portanto, é incompativel com uma estrutura de mercado em
concorréncia perfeita, com produtos homogéneos e sem variacdo de precos. A introducao
de uma inovag¢do no mercado destr6i a vida econdmica estitica que caracteriza o fluxo
circular da renda na concorréncia perfeita e permite o progresso econdmico. Assim, na
visdao de Schumpeter (1952), a inovacdo pode ser considerada forca motriz do
desenvolvimento econdmico e, portanto, a sociedade deveria aceitar as perdas de bem-
estar estdticas provocadas pelo monopdlio, em prol de aumentos no investimento em
inovacdo que geram ganhos dindmicos de bem-estar. A concessdo de patentes seria,
portanto, um trade-off entre a restricdo da concorréncia estitica em prol do estimulo a

inovacao, que gera ganhos dinamicos de eficiéncia (SCHUMPETER, 1952).
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Para Schumpeter (1952), a concorréncia envolve elementos distintos da visao
neocldssica, como estratégias de precos e politicas de Pesquisa e Desenvolvimento. Para o
autor, as inovagdes sao mais importantes que a concorréncia de pregos, pois, no longo
prazo, os ganhos para a sociedade sao maiores. Seguindo esse ponto de vista, o sistema de
patentes representa estimulo a industrializacdo e, portanto, as perdas de bem-estar estaticas
provocadas pelo monopdlio sdo menores do que a inovacdo, que gera ganhos dinamicos de
bem-estar. Dessa forma, as grandes firmas organizadas como monopdlios oferecem

melhores chances de inovagdes continuas do que o mercado.

Teece (1986) converge com o pensamento schumpeteriano no sentido de que, se
tudo no mercado em concorréncia perfeita estd disponivel para qualquer empresa, entao
nio existem vantagens competitivas para nenhuma delas. Para o autor, a economia do
conhecimento nasce justamente das imperfei¢des do mercado de conhecimento. Assim, ao
menos nos paises desenvolvidos, o conhecimento e os ativos intangiveis sdo essenciais

para a competitividade das empresas.

Com base nessas teorias a pergunta que surge é: o poder de mercado estimula ou
ndo a inovacdo? O conceito de que poder de mercado estimula a inovacdo é baseado
principalmente no argumento de que os lucros de monopdlio, gerados por esse poder, sdo
uma forma importante de financiamento das atividades de P&D. Scherer e Ross (1990)
apontam, entretanto, que essa condi¢do nao leva a uma conclusio geral. A importancia dos
lucros de monopdlio para o investimento em P&D € basicamente empirica e de dificil
teste. Além disso, deve-se notar que o incentivo governamental e o mercado de crédito ndo
podem estar presentes para que a condi¢do se verifique, fator que torna a teoria pouco

robusta.
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Existe também um amplo debate sobre os efeitos das estruturas de mercado na
inovacdo. Em seu artigo sobre inovacdes de patentes, Arrow (1962) contradiz o argumento
de Schumpeter de que os monopdlios estimulavam as inovacgdes ao apresentar um modelo
no qual os incentivos a inovag¢do eram maiores em mercados perfeitamente competitivos,
introduzindo assim o debate acerca dos problemas criados no mercado pela atividade
inventiva. Outros autores, como Geroski e Pomroy (1990) e Nickel (1996) fizeram uma
série de estudos empiricos mostrando que a concorréncia forca as firmas a inovarem e

serem eficiente.

Ja Landes e Posner (2003) mostram que a concorréncia acirrada entre as firmas
dispostas a o obter novas patentes, denominado patent race, pode gerar um excesso de
investimento em P&D de forma que o valor total dos investimentos feitos individualmente
pelas firmas possa ser maior do que o beneficio social da inovagdo. O conceito de patent
race, portanto, contradiz o entendimento de que o acirramento da concorréncia €

necessdrio para estimular a inovagao.

O debate entre estrutura de mercado e estimulo a inovacdo pode ser resumido em
um modelo que demonstra os efeitos da competicio sobre a inovagdo, partindo do
pressuposto que firmas em competicdo inovam para serem as primeiras a ofertar um novo
produto ou processo. Os graficos 1.3 e 1.4 mostram os efeitos das estruturas de mercado

sobre a inovagao.
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Grafico 1.3 — Incentivos a Inova¢ao em um Monopélio
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Fonte: Viscusi et alli (1995).

O modelo considera a inova¢do como a velocidade do desenvolvimento de novos
produtos. Assim, quanto mais rapidamente um produto é desenvolvido, maior os custos de
P&D. Entdo existe um trade-off de custos e o tempo do desenvolvimento de novos
produtos representado pela curva CC’. Além disso, quanto mais tempo um novo produto
demorar a ir a0 mercado, menor o valor presente dos lucros da firma com esse produto. No
grifico 1.3 esse segundo trade-off é apresentado para o caso de um monopolista como a
curva V;. Ja o ponto T; representa o tempo 6timo que o monopolista terd para desenvolver
o novo produto. Graficamente, 7, localiza-se no ponto em que a distancia entre V; e CC’ é

maior, de forma que o lucro seja maximizado (VISCUSI et alli, 1995).

Na segunda parte da andlise, supde-se que outra firma estd também desenvolvendo
um novo produto. A curva CC’ para todos os competidores € a mesma, ou seja, todos os
competidores enfrentam o mesmo trade-off entre custo e tempo da inovacao. Entretanto, o
trade-off entre o tempo da inovagdo e o lucro da firma € afetado diretamente pela presenca

da competicao (VIsCusl et alli, 1995).
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Grafico 1.4 — Incentivos a Inovacao em diferentes estruturas de mercado
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Fonte: Viscusi et alli (1995).

Graficamente, esse trade-off da firma 2 € representado pela curva V,, que é mais
baixa e mais inclinada do que V;, primeiro porque o total de lucro potencial do mercado
deve agora ser dividido entre duas firmas e segundo porque o payoff de inovar mais cedo é
maior, ou seja, ceteris paribus, quanto mais cedo a firma inovar, por mais tempo ela sera

capaz de obter lucro de monopdlio (VISCUSI et alli, 1995).

Além disso, a medida que aumenta o nimero de competidores no mercado, a curva
de trade-off entre lucro e tempo da inovagao se torna cada vez mais baixa e mais inclinada,
como por exemplo a curva V, representada no grafico. Com base nessa andlise, poderia se
concluir que a inovagdo tende a ocorrer mais rapidamente em duopdlios do que em um
monopdlio, visto que 7> < T;, pois a competi¢do cria incentivos para ser o primeiro a
inovar. Entretanto, hd casos em que o nimero de rivais se torna tdo grande que qualquer
investimento em P&D torna-se ndo-lucrativo, ou seja, o risco associado ao processo
inovativo ndo se traduz em vantagem competitiva a firma. Isso ocorre quando a curva V
fica mais baixa do que a curva CC’, significando que os lucros esperados s@o menores do

que o custo da inovagdo (VISCUSI et alli, 1995).
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Como esses graficos sdo apenas representativos, pode-se concluir que algum grau
de competi¢do € necessario para acelerar a inovagao, mas existem casos em que o grau de
competicdo torna-se elevado o suficiente a ponto da inovagao deixar de ser lucrativa®. Na
literatura empirica a respeito dos efeitos da estrutura de mercado e da competicdo e
inovacao, geralmente chega-se a conclusao de que o efeito da concentragdo em P&D tem a
forma de uma curva em U invertida, ou seja, muita ou muito pouca competicdo inibem a

inovacao (OLIVEIRA E FUJIIWARA, 2006).

Pode-se perceber, portanto, que ndao ha consenso em relacdo a necessidade de poder
de mercado para estimular a inovagdo. Entretanto, muitos autores argumentam que algum
de grau de poder de mercado € preferivel quando se trata de inovacdo. Nelson e Winter
(1982), por exemplo, reconhecem a validade do argumento de Schumpeter (1952) de que
as firmas possuem vantagens relacionadas ao tamanho, como a maior capacidade de se
apropriar dos esfor¢cos em P&D. Em contrapartida, os autores também entendem que a
diversidade entre as empresas € essencial para o progresso econdmico, pois os monopolios
s30 menos propensos a gerar novas rotinas na destinacdo de recursos, essencial para o

progresso econdomico.

Diante dessa auséncia de consenso em relagdo a qual estrutura de mercado € a mais
eficiente para estimular as inovagdes, Motta (2004) adverte que € quase impossivel utilizar
os resultados obtidos nos modelos para a formulagcdo de politicas. O nivel de competicao

Otima em qualquer mercado ird depender de uma enorme gama de varidveis e, portanto, a

¥ Cabe ressaltar aqui que a teoria apresentada considera apenas um modelo de competi¢io em P&D no qual
muitas firmas consideram o desenvolvimento de um novo produto. Entretanto, se apenas uma firma é capaz
de fazer determinadas inovagdes entdo estar em um mercado mais competitivo sé traria efeitos positivos
sobre a inovacdo (OLIVEIRA E FUJIWARA, 2006). Além disso, os resultados estdo relacionados com a
dinamica setorial e o ambiente institucional, fatores determinantes no processo de competicdo entre as firmas.
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formulacao de politicas ndo deve se ater na defini¢cdo de um nivel 6timo de competicao nos

mercados (OLIVEIRA E FUJIIWARA, 2006).

Ao analisar as visdes de que patentes podem gerar poder de mercado e de que
patentes podem incentivar a inovagao, depreende-se que entender se as patentes conferem
monopdlios ou possuem meramente propriedades competitivas € um desafio. Essa questao
envolve diversos fatores, como as estruturas, as formas de interacao entre as empresas € a

possibilidade de licenciamento de direitos (ANDERSEN, 2001).

O debate sobre esse tema por sua vez leva a percep¢do de que a patente nao deve
ser considerada meramente um instrumento de aumento de poder de mercado, nem
meramente estimuladora de inovagdes. A defesa da concorréncia € inserida entdo no debate
uma vez que, ao entender a patente meramente como monopélio, entdo ela seria totalmente
contréria a defesa da concorréncia. J4 se ela gera inovagao e, por conseguinte, estimula a
competitividade, entdo patente e defesa da concorréncia teriam sempre oS mesmos
objetivos. Assim, existem pontos de aproximacgdo e de distanciamento entre as politicas
que devem ser entendidos e equacionados. Ao longo dos ultimos anos, a defesa da
concorréncia aplicada as patentes foi objeto de diversos estudos e teorias. Algumas das

principais teorias a respeito dessa interagdo serdo apresentadas a seguir.

1.1.3 Teorias econéomicas sobre patentes, eficiéncia e defesa da concorréncia

A literatura econdmica baseava-se, em principio, nas discussdes sobre o nivel da

protecdo a ser concedida, ou, mais especificamente, no tempo de duragdo e no escopo das
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patentes®. O objetivo, nesse caso, era fazer um balanceamento entre, por um lado, a
necessidade de encorajar a inovacdo e evitar, por outro, que a existéncia de monopdlios
impeca a competicdo. Quanto mais alto o custo de P&D necessdrio para a obtencao de uma
patente, maior seria o nivel de protecdo necessdrio para incentiva-la. Essa literatura teve
inicio com Nordhaus (1969), que pela primeira vez considerou a duragio e o escopo da
protecdo patentdria. Em sua teoria, se o escopo da patente for limitado, entdo as firmas
concorrentes poderiam desenvolver substitutos proximos, o que estimularia a competicao

entre elas.

Em relagcdo a duracdo das patentes, existe um trade-off: quanto maior o periodo de
protecao da patente, maior a possibilidade de estimulo a invencdo e menores os beneficios
sociais gerados. Analogamente, quanto menor o periodo da patente, maior o beneficio
social da inven¢do, pois a informacdo entra em dominio publico, mas menores 0s
incentivos a inventar. Nordhaus (1969) entao se propds a determinar a extensdo 6tima da
vida da patente baseado na comparacdo entre os beneficios da invencdo e os custos do

monopolio resultante da patente.

J4 Tandon (1982) e Gilbert e Shapiro (1990) apresentaram o modelo do “planejador
social” em dois estdgios. No primeiro estdgio, o nivel de recompensa do inventor &
determinado e no segundo, o problema € desenhar a estrutura da “patent policy”: a
combinacdo da duracdo e escopo da patente que gera incentivos para se atingir o nivel
desejado de pesquisa. Nesse modelo, um resultado inesperado surge: o modo socialmente
mais eficiente para atingir a maior recompensa seria uma patente com duracdo infinita, mas

com um escopo muito restrito, que efetivamente baixasse o pre¢o cobrado do bem. Ou

% O escopo da patente diz respeito 2 extensdo dos direitos de propriedade que o pioneiro tem sobre invencdes
relacionadas a sua. Ou seja, o escopo diz o quanto inovacdes similares podem ser parecidas com a original,
sem infringir a patente (GALLINI E TREBILCOCK, 1998).
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seja, esse modelo mostra que uma redugdo no preco do bem compensada por uma extensao
na duragcdo da patente, aumentaria o bem estar. Assim, a redu¢do do escopo da patente
contribui para reduzir o peso morto causado pelo lucro do inventor. Esses resultados,
entretanto, nao se mostram robustos quando se considera um mercado com concorrentes
que podem imitd-lo e, nesse caso, os lucros deveriam ser maiores € o tempo da patente

menor para estimular a inovacao.

O tempo o6timo de duracdo da patente ainda é debatido pelos legisladores. O
aumento do tempo da protecdo da lucro adicional aos inventores e estimula ainda mais as
inovacgdes. Assim, as patentes com longo prazo de protecao, por permitirem grandes gastos
com P&D, estimulariam sobremaneira as inovacdes'®. Entretanto, as patentes também

geram custos relativos a taxa de desconto e ao peso morto gerado pelo monopdlio.

A taxa de desconto € um limite a eficiéncia de patentes muito longas porque ela
diminui o incentivo dado por lucros distantes no tempo. Para a decisdo de inovar ser
lucrativa, o capital investido em P&D deve gerar pelo menos tanto retorno quanto o
investimento em outros ativos. Quanto mais distante no tempo, portanto, menor serd a
capacidade do investimento continuar lucrativo frente aos demais (LEVEQUE E MENIERE,

2004).

Com base nessas teorias, percebe-se que até meados da década de 1970 ndo se
tratava precisamente da incorporacdo da defesa da concorréncia no estudo das patentes. A
partir da década de 1970, entretanto, alguns autores passaram a considerar questoes
relativas a andlise concorrencial na teoria sobre as patentes. Em meados dos anos 1970,

alguns tedricos da Escola de Chicago atacaram fortemente a separacdo extrema entre a

19 Nesse caso, para avaliar o estimulo 2 inovagio deve-se considerar também a capacidade de geracdo de bens
substitutos, o ciclo da tecnologia e o ciclo do produto.
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defesa da concorréncia e a propriedade intelectual nos EUA, demonstrando que ambas
buscam a maximizacdo da riqueza, aumento da eficiéncia e aumento do bem estar. A
Escola de Chicago propOs entdo que se passasse a fazer uma andlise criteriosa para
determinar as eficiéncias geradas. Assim, somente as prdticas nas quais os beneficios
fossem menores do que os impactos sobre a concorréncia poderiam ser penalizadas pela lei

antitruste (BOWMAN, 1973).

Ja Green e Scotchmer (1995) argumentam em seus trabalhos que o incentivo a
inovacdo depende nao apenas da politica de patentes, mas também da habilidade das firmas
cooperarem por meio de contratos de licenciamento. Uma interacao € identificada entre as
patentes e as politicas de defesa da concorréncia: o escopo da patente fixa o poder da
barganha do inovador nas negociacdes com o licenciado. Desta forma, o escopo da patente
e a politica de competi¢do sdo instrumentos distintos que afetam os incentivos a pesquisa e
a transferéncia de tecnologia: um determina o “ponto critico” ou o custo de oportunidade
de entrar em um acordo de licenciamento, isto é, se um rival poderd ou nio fazer uma
imitacdo, e o outro estabelece o conjunto vidvel de contratos legais de licenciamento. Os
autores concluem, entdo, que em uma situacdo na qual a inovagdo € seqiiencial (baseada

3

em outra), uma politica de competicdo que permita joint-ventures € licenciamento “‘ex
post” e uma politica de PI que conceda ao inovador inicial um escopo extenso garantem a

melhor alocacdo de recursos.

De acordo com Gallini e Trebilcock (1996), embora essa literatura convencional a
respeito da politica de competi¢do aplicada as patentes seja importante, ela ndo leva a
resultados préticos, exceto em um ambiente de mercado e tecnologico com baixos custos
de transacdo e baixo grau de incerteza. Nesses casos, a abordagem convencional é

importante pois apresenta a necessidade de coordenagdo entre as politicas de competicao e
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de patenteamento de forma a determinar o quao lucrativa deve ser uma patente para induzir

os investimentos em P&D das firmas.

Para contornar as questdes nao resolvidas na abordagem convencional, Anderson e
Gallini (1998, p. 22) propuseram uma abordagem alternativa, na qual identificaram trés
efeitos que uma politica de competicdo pode ter no excedente social gerado pela inovacao.
A politica deve promover simultaneamente: (i) incentivos ‘“ex-ante” a inovagdo; (ii)
incentivos “ex-post” de transferéncia de novas tecnologias e produtos; e (iii) competicao
de precos em mercados que usam os novos produtos e processos. Desse modo, as politicas
de competicdo afetam o bem-estar do consumidor devido a seus efeitos sobre os
investimentos em P&D, licenciamento e precos. Geralmente a politica de defesa da
concorréncia concentra-se nos efeitos sobre o preco — item (iii) — mas para Anderson e
Gallini (1998), essa politica, no que diz respeito a Propriedade Intelectual, também deveria

centrar-se nos efeitos pré-competitivos da difusao da informacao — item (ii).

A partir dessas observacdes, os autores propdem um conjunto de regras que
deveriam ser seguidas por qualquer politica de competicdo no que diz respeito a
Propriedade Intelectual: (i) Nao se deve presumir que um direito de propriedade intelectual
necessariamente gere poder de mercado; (ii) As politicas de competi¢do devem reconhecer
os direitos basicos garantidos pelo arcabouco legal envolvendo a propriedade intelectual; e
(ii1) Deve ser feita uma avaliacdo dos efeitos liquidos sobre a eficiéncia que uma restri¢ao

no prec¢o ou na difusdo da PI pode gerar (ANDERSON E GALLINI, 1998, p. 24).

O primeiro principio aborda um ponto importante, pois parte do pressuposto que o
escopo da patente ndo € diretamente correlacionado com um mercado concentrado, ou seja,

a maior parte dos produtos e processos tém um grande nimero de substitutos. Apenas em
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um ndmero pequeno de casos, os licenciados ndo terdo fornecedores alternativos da
tecnologia. Assim, ndo se pode presumir que uma patente ird gerar automaticamente poder
de mercado e, ainda, nos casos onde a patente confere poder de mercado a seu detentor,
também ndo necessariamente haverd uma violacdo da legislacio de defesa da
concorréncia'’. De fato, poder de mercado é a habilidade de manter pre¢os acima ou
producdo abaixo de nivel competitivo por um periodo de tempo considerdvel. Assim, nao
se presume, de antemdo, que uma patente ou outro direito de propriedade intelectual
conferird poder de mercado a seu detentor. Entretanto, assim como em outras situagdes, o
poder de mercado pode ser mantido ou adquirido de forma ilegal, ou a empresa se utilizar
de condutas perversas em relacdo a esse direito que prejudiquem seus concorrentes

(ANDERSON E GALLINI, 1998).

O segundo principio apresentado pelos autores ndo € tdo simples quanto parece.
Para invengdes patenteadas, a lei garante a existéncia de direitos de propriedade, ao passo
que a Lei de Defesa da Concorréncia restringe o exercicio desses direitos. De uma maneira
geral, o direito do inventor garantido pela Lei de Patentes de excluir terceiros da utilizagio
ou comercializacdo da invencdo € respeitado pela legislacio de defesa da
concorréncia®. Em alguns casos, a legislagdo de defesa da concorréncia pode obrigar a
firma a licenciar o direito™ quando o exercicio de poder de mercado aumenta. Ademais,
nos casos em que a exclusdo de terceiros no uso do DPI aumenta o poder de mercado mais
do que o esperado, por exemplo, no caso de uma firma que acumula patentes com o

proposito de eliminar a concorréncia no mercado, o 6rgdo de defesa da concorréncia deve

"' De um modo geral, as legislacdes de defesa da concorréncia aceitam e permitem o exercicio do poder de
mercado que advém de habilidade superior da firma.

"2 Conforme serd apresentado no Capitulo 3, historicamente néo foi sempre assim. Durante a primeira metade
do século XX nos EUA as cortes antitruste costumavam derrubar direitos relacionados as patentes.

'3 Conforme seré visto posteriormente, o titular pode ter a patente licenciada compulsoriamente nos casos de
abuso de poder econdmico ou quando ndo hd fabricagdo ou fabricacdo incompleta do produto, ndo
satisfazendo as necessidades do mercado.
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intervir. Ou seja, o reconhecimento da existéncia de um direito pela lei de propriedade
industrial ndo implica, necessariamente, que o exercicio desse direito estard livre de andlise

sob a otica da legislacdo de defesa da concorréncia.

O terceiro principio apresentado por Aderson e Gallini (1998) reconhece o papel
que a politica de competicdo deve ter, tanto na promocao da difusdo tecnoldgica, quanto no
preco dos bens que usam a tecnologia. Note que esse principio avalia o impacto do
licenciamento relativamente a um ponto de referéncia (benchmark situation) no qual nao
ha o licenciamento. Por exemplo, se o licenciador e o licenciado sdo competidores
horizontais, entdao o inovador pode escolher ndo licenciar. J4 nos casos onde a transferéncia
de tecnologia gera beneficios sociais relativamente a exploracdo exclusiva da patente, esse
principio permite o licenciamento, ainda que gere efeitos anticompetitivos. Entretanto,
deve-se ressaltar que, para que seja feita uma avaliacdo de efeitos liquidos, conforme sera
visto no Capitulo 2, é necessdria uma melhor estrutura institucional do 6rgao de defesa da

concorréncia, o que pode ndo ser facilmente atingido.

Oliveira e Fujiwara (2006) testaram empiricamente a proposicdo de que a
propriedade intelectual e a defesa da concorréncia sdo politicas complementares. Os
autores testaram um modelo probit ordenado'™ baseado em perguntas qualitativas do
ambiente com uma amostra de 4.000 firmas em 36 paises, para estimar os efeitos marginais
dos direitos de propriedade intelectual em problemas relacionados a concorréncia. Como
resultado dessa andlise, os autores concluiram que praticas anticompetitivas nao sao
obstaculos significativos em paises com maior uso do sistema de patentes. Ou seja, quanto

mais freqiiente o uso e o enforcement do sistema, menor a probabilidade de praticas

"0 modelo de probit ordenado é um modelo multinomial e sua varidvel dependente assume valores
discretos. Os resultados sao apresentados de forma ranqueada e nfo linearmente.
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anticompetitivas, o que confirma a teoria de que propriedade intelectual e defesa da
concorréncia sao complementares e ndo contraditérias e, portanto, deve haver cooperacao

entre as agéncias de propriedade intelectual e de defesa da concorréncia.

As teorias apresentadas podem ser sintetizadas na afirmacdo de Anderson e Gallini
(1998, p. 20), que sugeriram que tanto a politica de defesa da concorréncia como a de
propriedade intelectual sdo necessdrias para se atingir a alocagdo eficiente de recursos em

prol do desenvolvimento e uso de inovagdes:

“In reality, patent and competition policy are complementary instruments for
rewarding the innovator most efficiently: patent scope, by preventing imitation;
and antitrust, by affecting price through constraints on contracts for transferring
technology”.

De fato, as teorias apresentadas mostram que cada vez mais a defesa da
concorréncia vem sendo debatida no dmbito das teorias econdmicas das patentes. Existe
uma tendéncia na literatura econdmica de que ambas as politicas devem estar coordenadas
para dar os incentivos corretos para pesquisa € uso dos recursos da sociedade da maneira
mais eficiente possivel. Assim, a politica de competicdo deve intervir para corrigir
excessos ou deficiéncias da prote¢do da patente, garantindo que o inovador receba um
retorno apropriado sobre seus investimentos em P&D. Nesse sentido, a defesa da
concorréncia deve levar em consideracdo os ganhos dinamicos e a difusdo da tecnologia

possibilitados pelas patentes.

Na proxima secdo serdo apresentadas algumas das questdes relativas ao
licenciamento de patentes, que é o foco dessa tese. A partir do entendimento dos objetivos
que levam as firmas a assinarem estes contratos serd possivel identificar como a defesa da

concorréncia podera agir de forma a garantir a eficiéncia dos mercados e inibir abusos.
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1.2 — Consideracoes a respeito do licenciamento de patentes

A propriedade intelectual, por si s6, é apenas um dos componentes atualmente
necessarios ao processo produtivo. Para extrair seu valor € necessdria a combinagdo com
outros fatores complementares de producdo e distribuicdo. Nesse sentido, torna-se
necessario admitir acordos contratuais que permitam a combinacdo da propriedade
intelectual com os demais fatores complementares a fim de possibilitar a apropriacdo de

valor comercial.

A tecnologia € um ativo e, como tal, tem valor de mercado, sendo possivel atribuir-
lhe um preco e transaciond-la. Isso ocorre no caso da transferéncia de tecnologia. A
transferéncia de tecnologia pode ser definida como “um processo através do qual um
conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicdveis aos problemas da
produgdo sdo transferidos, por transagdo de cardter econémico, de uma organizacdo para
a outra, ampliando a capacidade de inovacdo da organizacdo receptora” (KRUGLIANSKAS
E FONSECA, 1996, p.647). Pavitt (1985), por sua vez, sugere que o termo transferéncia de
tecnologia pode relacionar-se com processo que envolve fluxo acumulativo de

conhecimento.

O termo transferéncia de tecnologia muitas vezes estd associado a atividades

internacionais', uma vez que as empresas detentoras de tecnologia preferem transferi-la

'> No Capitulo 3 esta questdo sera retomada, incluindo também o entendimento de transferéncia de tecnologia
ndo sé como uma atividade internacional, mas também na direcao dos paises desenvolvidos para os paises
em desenvolvimento, bastante debatido na década de 1970, como pode ser observado na definicdo de
transferéncia de tecnologia de Cooper (1970, p. 128) como “the transfer or exchange from advanced to
developing countries of the elements of technical know-how which are normally required in setting up and
operating new production facilities and which are usually in very short supply or totally absent in the
developing economies”.
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para outros mercados, € ndo para concorrentes diretos dos mercados onde atuam.
Entretanto, a transferéncia de tecnologia também pode ocorrer dentro do proprio pais. Esse
€ o caso, por exemplo, do licenciamento entre empresas nacionais, concorrentes ou nao, e,
ainda do licenciamento entre universidades e empresas, que ocorre pois a universidade nao
explora diretamente a tecnologia, podendo inclusive licenciar tecnologias novas (TIGRE,

2006).

Embora existam diversas modalidades de transferéncia de tecnologia'®, essa tese
tratard prioritariamente da licenca de direitos, em especial, o licenciamento de patentes. A
licenca de patentes € um instituto juridico que permite que o titular da patentes outorgue a
terceiros a exploracao de todo ou parte do contetddo do direito da patente. Ou seja, para que
terceiros possam explorar economicamente o objeto da patente de forma a combinar
fatores de producdo é admitido nos diversos sistemas nacionais de patentes que tanto o

pedido'” como a patente possam ser transmissiveis por meio legais (ASSAFIM, 2005).

'® No Brasil, conforme serd visto no Capitulo 4, as modalidades de transferéncia de tecnologia sdo: Licencas
de Direitos (licenca de exploracdo de patentes, de desenho industrial e de uso de marcas); aquisi¢do de
conhecimentos tecnoldgicos (Contratos de fornecimento de tecnologia - que dizem respeito a aquisi¢do de
conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos de propriedade industrial, destinados a produgdo de
bens industriais e servicos; e prestacdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica - contratos que
estipulam as condi¢des de obtengdo de técnicas, métodos de planejamento e programacio, bem como
pesquisas, estudos e projetos destinados a execucdo ou prestagdo de servigos especializados); e o contratos de
franquia, que s@o contratos que se destinam a concessdo tempordria de direitos que envolvam uso de marcas,
prestacdo de servigos de assisténcia técnica, combinadamente ou ndo, com qualquer outra modalidade de
transferéncia de tecnologia necessdria a consecugdo de seu objetivo. Esses contratos deverdo conter a
caracterizacdo completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentaciio da circular
de oferta ou declaracdo de recebimento da circular. No caso dos contratos de fornecimento de tecnologia e
assisténcia técnica, hd a transferéncia de know-how por meio da capacitacdo da outra parte na aplicagdo dos
conhecimentos e na obtencdo de resultados econdmicos. Assim, a transferéncia de tecnologia permite a
capacitacdo do cessiondrio e, portanto, o cedente deve fornecer todos os dados e informacdes, além de prestar
assisténcia técnica, que ndo é amparado por direitos de propriedade intelectual (INPI, 2008).

'7 Cabe ressaltar aqui que a comercializacdo da patente pode ser iniciada antes mesmo de sua concessdo,
apenas com o pedido da patente, que também pode ser também objeto de licenga. Nesse caso, o que se
transaciona € a expectativa de direito, que ndo pode ser remunerada. Entretanto, hd o risco de a patente nio
ser concedida, o que fard com que ndo haja exclusividade em sua exploragdo (INPI, 2008).
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1.2.1 Caracteristicas do licenciamento de patentes

No caso das licencas, o detentor da patente pode se valer do licenciamento de uso
de direito industrial para transferir tecnologia. A licenca de direito industrial € um contrato
que objetiva a exploragdo do ativo intangivel pelo contratante licenciando. Nesse caso, é
importante ressaltar que o titular da patente ou do registro ainda é detentor da propriedade
industrial, que ndo € transferida para o licenciado. O diagrama a seguir resume a cadeia de

valor da patente, desde sua geracao até sua colocacao do mercado.

Diagrama 1.1 — Cadeia de Valor da Patente

NAO-Uso
o 2) f©
3
GERACAO DA CONCESSAO DA
> > MERCADO
PATENTE PATENTE @

(5>\A / )

©) T @®)

MERCADO
INTERNACIONAL

DEFESA DA
CONCORRENCIA

AVERBACAO

Fonte: Elaboragdo Prépria

Entende-se como geragdo da patente (1) a sua concepg¢do, antes de ser submetida
aos organismos responsdvel pela concessdo do direito. Estdo incluidas nessa etapa as
atividades de P&D e demais atividades relacionadas as invencdes. Apds a fase de geracdo,
a instituicdo designada pelo Estado recebe e analisa o pedido, com base em exame de

mérito. Se estiver em conformidade com a lei, a patente é concedida (2).
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Uma vez concedido o direito de propriedade industrial, a patente poder ser levada
ao mercado (4 e 5) ou ndo (3). Para a patente chegar o mercado, ha duas possibilidades: a
primeira delas € o proprio detentor do direito produzir e comercializar o bem ou servigo
(4); ou pode ocorrer de forma indireta, por meio de licenca (5) ou cessido' de uso do direito
para a utilizagcdo por terceiros, mediante negociacao entre o ofertante e o demandante. Isso
ocorre porque, uma vez detentor da patente, o agente passa a ter o direito de exploragao do
ativo intangivel com exclusividade. Para que terceiros possam fazer uso desses ativos, é
necessario que o titular licencie a patente. Quando a licenca é concedida, o titular passa a
ter o direito de receber royalties, que é a remuneracdo paga pelo detentor da licenca pelo

direito da exploracdo, geralmente paga em porcentagem dos precos de venda do produto™.

Em algumas legislagdes, como € o caso da brasileira, quando o licenciamento de
patentes € feito entre residentes e ndo residentes € necessaria a averbacdo (9) do contrato
no 6rgao competente. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o
orgao responsavel pela averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia, incluindo o

licenciamento de patentes. No Capitulo 4 esta questdo sera retomada.

Em relacdo aos contratos de licenciamento deve ser feita uma distin¢cdo entre a
licenca exclusiva e a licenca simples ou ndo-exclusiva. Quando a licenca € exclusiva, o
proprio titular da patente € excluido do direito de exploracdo. Ja nos casos das licencas

simples ou ndo exclusivas, o titular pode explorar a patente por si préprio ou licencid-la a

'8 A cessdo de direito industrial é um contrato que, diferentemente do licenciamento, transfere a propriedade
industrial do titular, por meio de venda ou sucessdo legitima. A cessdo nao é limitada temporalmente e pode
ser total, com a transferéncia de todos os direitos; ou parcial, limitada a uma drea de atuacio ou a um objeto
especifico (Lei 9.279/1996).

' A porcentagem paga a titulo de royalty é geralmente uma porcentagem dos precos de venda do produto e
varia de acordo com o campo da tecnologia e o escopo da patente. Geralmente essa porcentagem ¢é de
aproximadamente 5%. Entretanto, em industrias de alta produ¢do e grande competi¢do, como a inddstria
automobilistica, a porcentagem € menor, e em industrias de baixa produg¢do e alto custo, como na inddstria de
avides e em certas dreas quimicas ou na industria farmacéutica, a porcentagem € mais elevada e chega a 7-
8% (INPI, 2008).
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outras pessoas ou firmas. Assim, quando a licenca é exclusiva, ha uma transmissao de
dominio e de outros direitos, ja& na licenga nao-exclusiva o que ocorre nao é uma
transmissdo de direitos, mas um direito de usufruto (ASSAFIM, 2005). A exclusividade da
licenca serd particularmente importante na aplicacdo da defesa da concorréncia, conforme

serd visto ao longo da tese.

Ainda em relacdo ao licenciamento de patentes, cabe ressaltar que existem dois
tipos de licenca: a licenca voluntdria e a licenca compulsoria. No caso da licenga
voluntdria, licenciador (o detentor da patente) e licenciado (o demandante da patente)
negociam livremente, podendo o titular conceder todos os poderes ao licenciado para agir
em defesa da patente. J4 no caso da licenga compulsoria, o titular pode ter a patente
licenciada nos casos de abuso de poder econdomico ou quando nao hd fabricagdo ou
fabricagdo incompleta do produto (6), ndo satisfazendo as necessidades do mercado, ou
ainda nos casos de interesse publico, conforme sera visto ao longo dessa tese. No caso da
licenga compulsoria, a remuneracdo do titular é garantida, mas o percentual dos royalties é

arbitrado (INPI, 2008).

De uma maneira geral, o licenciamento de patentes gera efeitos positivos sobre o
mercado. Entretanto, tanto diretamente no mercado (7) quanto por meio dos contratos de
licenciamento (8), pode haver abuso de poder de mercado por parte dos detentores do

direito, prejudicando a concorréncia. Nesse caso, a defesa da concorréncia deve intervir.

Como visto anteriormente, a patente € apenas um dos elementos do processo de
producdo. As empresas detentoras de patentes muitas vezes optam por vender esses

direitos ou buscam parcerias, ao invés de produzir. O licenciamento de tecnologia, o
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licenciamento-cruzado® ou outras formas de transferéncia de propriedade intelectual
podem facilitar a integracdo da propriedade licenciada aos fatores de producdo. Essa
integracdo pode levar a uma exploracdo da propriedade intelectual mais eficiente,
beneficiando os consumidores finais pela redugcdo de precos ou pela introdu¢do de novos
produtos. Tais contratos aumentam o incentivo a inovacdo e os investimentos em P&D
além de aumentar o valor da propriedade intelectual para os consumidores e para os
desenvolvedores de tecnologia. Dessa forma, tem-se o aumento potencial do retorno

esperado da patente (FEDERAL TRADE COMISSION - FTC, 1995).

As empresas ndo sdo capazes de, por si sO, produzirem todos os bens e servicos de
que necessitam e, portanto, devem recorrer ao mercado ou realizar contratos com outras
firmas. Dentre os mecanismos de cooperacdo como forma de insercdo produtiva,
destacam-se as relagdes contratuais, como os contratos de transferéncia de know-how,
patentes, franquias e as aliangas estratégicas. As aliancas estratégicas assumem diversas
formas. Podem ser com participacdo aciondria, como € o caso das joint-ventures, ou
envolvendo contratos entre os parceiros para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas ou
licenciamento. Uma aliangca pode incluir operacdes de diversas naturezas, tais como
atividades conjuntas de P&D, transferéncia de tecnologia e concessdo de direitos
exclusivos de produc¢do, com finalidade de cooperacdo e coordenacdo de atividades para

atingir objetivos mutuos (NARULA E HAGEDOORN, 1999).

Entretanto, os contratos envolvendo o licenciamento de patentes ocorrem em um
ambiente com muitas caracteristicas especificas: o mercado de tecnologia. Devido a essas
caracteristicas, os acordos de licenciamento de tecnologia apresentam algumas

especificidades, conforme serd visto a seguir.

20 Um licenciamento cruzado ocorre quando duas firmas licenciam tecnologias uma para a outra.
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1.2.2 Custos de Transacao e contratos no mercado de tecnologia

A literatura econOmica também tem dado é€nfase ao papel das instituicdes no
processo de inovagcdo. De fato, as instituiches sdo fatores determinantes para o
desenvolvimento econdmico e o entendimento acerca dos padrdes organizacionais e dos
arranjos institucionais torna-se relevante para a condugdo das atividades inovativas. Assim
como a dotacdo de fatores e a tecnologia, as instituicdes também limitam as acdes dos
individuos e as possibilidades de ganho e, portanto, devem ser consideradas ao se tratar da
alocacdo de recursos. No caso especifico do licenciamento de patentes serdo abordados
nessa secdo dois conceitos importantes da economia institucionalista: os custos de
transacgdo e as estruturas de governanga, que foram amplamente discutidos por Williamson
(1975; 1985). Esses conceitos serdo importantes como base tedrica para entender as

caracteristicas do mercado em que ocorrem as transagdes envolvendo patentes.

A Teoria dos Custos de Transacao (TCT) parte da percep¢ao que existem relagdes
contratuais em todas as transagdes econdmicas do mercado e, portanto, é necessario que,
na andlise econOmica, sejam levadas em consideracdo as propriedades desses contratos. A
presenca e a intensidade dos custos de transacdo sdo determinantes na defini¢do do
tamanho da firma e da estrutura de governanga na qual atuar@o as empresas. A redugdo dos
custos de transacdo via mecanismos contratuais ou de governanca € objetivo estratégico
das firmas para facilitar a coordenacdo dos agentes e viabilizar transacdes que de outra

maneira nio ocorreriam.
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Williamson (1985) aborda as instituicdes com foco nos custos das suas transagdes.
Custos de transa¢do, de uma maneira geral®', podem ser considerados como os custos de
negociar, redigir e garantir o cumprimento dos contratos. Como algumas transacoes terdo
custos de transacao relevantes e outras nao, serd interessante que algumas transacdes sejam
feitas dentro da firma e outras no mercado. A forma de organizagdo da transacdo, para
Williamson, se chama estrutura de governanca, ou seja, a estrutura institucional que regula
uma determinada transa¢do econdmica. Uma firma nada mais € do que uma estrutura de

governancga, assim como outra estrutura € um mercado perfeitamente competitivo.

Williamson (1985) propde entdo combinar os tipos de transacdo com as diferentes
estruturas de governancga. A idéia € buscar identificar quais sdo as caracteristicas de cada
transacao determinantes para que os custos de transagcao sejam relevantes e, se o forem, em
que medida e quanto. A relevancia do custo de transac¢do, para Williamson, é que vai

determinar a estrutura de governanca mais adequada para cada tipo de transagao.

As transacdes sdo classificadas de acordo com duas dimensdes: a freqii€éncia com

que acontecem, que pode ser recorrente ou ocasional; ¢ a especificidade dos ativos®, que

1O conceito de Custos de Transagio foi apresentado pela primeira vez por Ronald Coase, em 1937, em um
artigo intitulado The Nature of the Firm e que marcou o inicio do novo institucionalismo. No artigo, Coase
discute pela primeira vez o que € uma firma e sua natureza. A idéia de custos de transa¢do foi retomada em
dois livros de Oliver Williamson, Markets and Hierarchies (1975) e The Economic Institutions of Capitalism
(1985). Em seus trabalhos, Williamson (1975; 1985) procura investigar as condi¢cdes necessdrias para que os
conceitos envolvidos tenham algum significado para os custos de transacdo. O autor reformula e
operacionaliza os conceitos de custo de transag@o e de coordenacdo. O processo produtivo, para o autor, pode
ser decomposto em etapas diferentes: toda vez que o bem ou servico € transferido entre essas etapas existe
uma transacdo. Williamson (1975) incorpora também o conceito de custo de transag@o ex-post, ou seja, 0s
custos de transacdo ndo deixam de ser gerados depois que as empresas pactuam as transacdes. Existem
também os custos de monitorar as transag¢des e os custos de adaptar as transagdes as novas condi¢des, ou seja,
os custos de se corrigir desvios. As hipdteses comportamentais para a existéncia dos custos de transag¢do sao a
racionalidade limitada e o oportunismo dos agentes. Mas para que os custos de transacdo sejam relevantes,
deve haver ainda um ambiente com complexidade e incerteza e o envolvimento de ativos especificos nas
transagdes. Sem a existéncia dessas hipéteses, os custos de transacdo seriam despreziveis.

2 As fontes de especificidade dos ativos para Williamson sdo: (i) Especificidade Locacional: ocorre quando a
localizacdo do ativo importa; (ii) Especificidade Fisica: ocorre quando se constréi um ativo para um
determinado tipo de producdo; (iii) Especificidade de Ativos Humanos: como a especificidade de
aprendizado e learning-by-doing; (iv) Reputacdo de Marca Comercial: especificidade via diferenciacdo de
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podem ser ndo especificos (sem qualquer especificidade), customizados (com um grau
limitado de especificidade) ou especificos (feito sob encomenda e com elevada
especificidade). Quanto mais freqiientes forem as transagdes, menor serd o custo relativo
de estabelecimento de uma estrutura de governanga especifica. Por outro lado, quanto mais
especifico for o ativo e menos recorrente a transacdo, menores serdo as economias de

escala e maiores os custos de transagao.

O licenciamento de tecnologia possui caracteristicas importantes que fazem com
que os custos de transacdo sejam elevados. Um primeiro aspecto que afeta o custo de
transacdo é a elevada especificidade dos ativos patenteados. Ativo especifico, conforme
classificacdo de Williamson (1985), é aquele que sofrerd perda de valor se a relagdo entre
os agentes for interrompida. Assim, os agentes vao procurar valorizar a estabilidade da
relac@o entre eles, ou seja, dar um valor econdmico a continuidade da interagdo. No caso
especifico do licenciamento de patentes, é importante ressaltar que as patentes possuem
elevada especificidade fisica, de ativos humanos e de reputacdo via diferenciacdo de
produtos. Nesse caso, existem custos elevados na atribuicdo e definicdo de direitos de
propriedade, incluindo af os custos de valoracdo dos ativos intangiveis. Assim, a existéncia
de patente, por si sO, jd caracteriza que o ativo € especifico, pois ndo hd possibilidade de

utilizagdo por outro meio a ndo ser contratual.

Williamson (1985) determina as estruturas de governanga de acordo com quatro

7z

tipos de contratos: o contrato cldssico®®, cujo dominio é o mercado; o contrato

produtos; (v) Ativos Dedicados: produg¢do sob encomenda; (vi) Especificidade Temporal: relacionada a
atividade dos individuos em um determinado momento.

» Para Williamson, um contrato cldssico é aquele em que as partes envolvidas ndo desejam continuar a
relacdo depois da transacdo, ou seja, na transacdo nfo existe nenhum atributo que proporcionard vinculos
entre as partes. Nesse tipo de contrato, a transacéio se encerra na apresentacio do objeto de troca. O dominio
do contrato cldssico € o mercado, sem qualquer especificidade e sem vinculo.
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neocldssico®, que leva a uma estrutura de governanga trilateral, composta pelas partes e
por um drbitro; o contrato de relagdao®, cuja estrutura de governanga correspondente € a
bilateral; e, a firma, relacionada a uma estrutura de governancga unificada, na qual nao se
recorre a0 mercado. No quadro a seguir, sdo relacionados os tipos de transacdo aos

contratos na caracteriza¢ao de Williamson (1985):

Quadro 1.1 - Estruturas de Governanca

Tipo de Transacao/ Investimento
Nao Especifico Misto (Customizado) Especifico
S o . Governanca de Mercado | Governanca Trilateral Governanca Trilateral
T s Ocasional . P L
s 5 (contrato classico) (contrato neoclassico) (contrato neoclassico)
z £
2%
gz Governanca de Mercado Governanca Bilateral Organizagdo Interna
= = | Recorrente L. - .
(contrato classico) (contrato de relacdo) (Firma)

Fonte: Williamson, 1985.

Se o ativo ndo possui nenhum grau de especificidade a transac¢do pode ser feita no
mercado, tanto no caso da transacdo ser recorrente como ocasional. J4 a combinacdo de
transagcdes ocasionais com investimentos mistos (ou seja, que possuem grau limitado de
especificidade) conduz a estrutura de governanga trilateral, na qual existe uma terceira
parte controlando e € possivel produzir com alguma economia de escala. Nao existe
necessidade da estrutura de governanca unificada da firma, nesse caso, porque as

transacgoes, além de ocasionais, ndo sdo especificas.

* J4 o contrato neocldssico especifica uma terceira parte para servir como arbitro e dizer se a transagio foi
concluida adequadamente ou ndo e tomar as medidas cabiveis caso a transa¢do ndo tenha acontecido da
forma prevista. Nesse caso, a transacdo ndo termina na apresenta¢do, embora continue sendo feita no
mercado. Esse tipo de contrato d4 origem a estrutura de governanga trilateral, pela presenga do arbitro.

» O contrato de relagdo pressupde que a relagdo entre as partes se estende para além dos limites do objeto
imediato de troca. Nele, as partes tentam estabelecer vinculos para que relacio se estenda no futuro, ou seja,
os agentes acreditam que a relacdo tende a se prolongar no tempo e, por isso, a estrutura de governanga é
bilateral.
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O contrato de bilateral, por sua vez, se justifica se as transa¢des s@o recorrentes € 0s
ativos customizados. Nesse caso, quanto mais especificas as transacdes, menor o custo fixo
médio de se estabelecer uma estrutura de governanca especifica. Porém, se o grau de
especificidade dos ativos aumenta e o nimero de transacdes diminui, entdo o custo fixo
médio de uma estrutura de governanca especifica aumenta. Neste caso, mesmo
considerando que o ativo € especifico, a baixa freqiiéncia das transagdes influencia na
tomada de decisdo dos agentes: ndo se tem ganho econdmico em estabelecer um contrato
especifico ou estrutura de governanca especifica. A melhor solucdo € trabalhar com
estrutura de governanga trilateral, aproveitando a estrutura de governanga ja disponivel, ou
seja, aproveitar a estrutura de uma terceira parte, ja estabelecida, usufruindo inclusive as
economias de escala que possui. Esse tipo de arranjo envolve um custo, por transacao,

menor do que a montagem de uma estrutura de governanga propria.

No ultimo caso analisado, que envolve ativos especificos e transagdes recorrentes,
vale a pena internalizar a transac¢do. A firma ou qualquer estrutura hierdrquica, de acordo
com a classificacdo de Williamson (1985), se justifica como a forma mais adequada de
organizar transacOes que ocorrem freqiientemente com ativos dotados de alto grau de

especificidade.

Ao seguir a proposicdo de Williamson, percebe-se que ndo é recomendada uma
estrutura de governanca de mercado para o caso do licenciamento de patentes, mas a
internalizacdo da produc¢d@o ou o contrato de relacdo. Existe tendéncia a investimentos em
P&D dentro da prépria firma, ou a contratacdo de longo prazo visando a redugdo dos

custos de utilizacdo do mercado.
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Outras hipéteses fundamentais apresentadas por Williamson e que s@o importantes
para que os custos de transacdo sejam relevantes sdo a racionalidade limitada® em um
ambiente de complexidade e incerteza®” e o comportamento oportunista® dos agentes. A
questdo da racionalidade limitada e do oportunismo dos agentes, entretanto, ndo seria
importante se o ativo ndo fosse especifico. Quando existem ativos especificos, como € o
caso das patentes, os riscos de atitudes oportunistas serdo ainda mais elevados, pois ndo se
pode ameacar o fornecedor se nao existir outro capaz de fornecer o mesmo produto ou

servico. Quanto mais especifico o ativo, mais vinculado a transagdo estd o comprador.

Outro ponto importante da teoria de Williamson (1975) que pode ser aplicado ao
licenciamento de patentes € a questdo da incompletude contratual. Nenhum contrato
deixara claro todas as regras possiveis de apropriagdo da quase-renda® em virtude da

racionalidade limitada e da presenca de complexidade e incerteza. Se existe disputa &

* A racionalidade limitada significa que nenhum agente tem capacidade de prever ou antecipar todos os
problemas futuros. Essa racionalidade limitada é no sentido de Simon (1979): o agente nido consegue
armazenar, processar € transmitir todas as informacdes por um limite neuropsicolégico. Entretanto a
racionalidade limitada s6 € importante se ambiente em que o objeto que esta sendo transacionado é ambiente
complexo e com incerteza (tanto probabilistica como knightiana).

*7 0 ambiente em que a firma se encontra pode estar repleto de decisdes a serem tomadas, o que levard a uma
grande complexidade. A racionalidade limitada, quando somada ainda com a incerteza € com a
complexidade, leva a assimetria de informacdes (FIANI, 2002).

* Para Williamson (1985), o conceito de oportunismo envolve a transmissdo de informacdes seletivas,
distorcidas ou promessas auto-desacreditadas (risco moral ou moral hazard):

a) Informacdo Seletiva: transmitir apenas parte das informagdes para privilegiar agentes;

b) Informacao Distorcida: informacdo falsa;

c) Promessas auto-desacreditadas: agente promete ja sabendo, a priori, que ndo vai conseguir cumprir.

Para minimizar o problema do oportunismo, é necessdrio criar salvaguardas contratuais.

» As quase-rendas representam a diferenca entre a receita e os custos operacional e de oportunidade e
determinam o quanto um agente pode se apropriar da renda do outro, sem que este dltimo saia da transacdo.
Quando o ativo € especifico, o custo de oportunidade é menor do que a diferenca entre a receita e o custo
operacional, e, portanto, a quase-renda ¢ significativa (KLEIN, CRAWFORD E ALCHIAN, 1978). Embora ndo
tenha sido desenvolvido por Williamson, o conceito de quase-renda contribui ainda mais para a determinagdo
da estrutura de governanca que organizard uma determinada transag¢do. Assim, quando o ativo tem mtltiplos
usos, o custo de oportunidade € alto, enquanto que se ndo hd melhor alternativa, o custo de oportunidade
tende a ser zero. Desta forma, quando os ativos sdo ndo-especificos, o custo de oportunidade serd igual a
diferenca entre a receita e o custo operacional e quando os ativos sdo especificos, o custo de oportunidade
tende a ser menor do que essa diferenca. E importante perceber, portanto, que quanto mais especifico for o
ativo, menor serd o custo de oportunidade e maior o nivel de quase-renda. Klein, Crawford e Alchian (1978)
afirmam que, quando isso ocorre, a tendéncia é de que as disputas em relagdo a essa quase-renda também
sejam elevadas. Essa disputa pela quase-renda ficou conhecida na literatura como hold-up.
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porque existe incerteza. De fato, como existe racionalidade limitada, ndo existe um

contrato capaz de antever todas as possibilidades.

Ao estabelecer um contrato, portanto, as firmas devem tentar limitar, ex-ante, as
possibilidades de disputa da quase-renda. A quase-renda ¢ um dado do contrato porque é
definida economicamente: estd relacionada as caracteristicas dos ativos, como a
especificidade, e com a estrutura do mercado. O contrato vai tentar limitar as
possibilidades de disputa sobre as quase-rendas. Nesse contexto, Williamson (1975)
introduz na discussdo a questdo das salvaguardas dos contratos, ou seja, as cldusulas que
visam a garantir os agentes contra disputas. Na auséncia de salvaguardas contratuais, os

agentes vao optar por trabalhar com ativos nao especificos e a produtividade serd menor.

No caso do licenciamento de patentes, devido ao ambiente complexo e repleto de
incerteza do mercado de tecnologia, ndo existem contratos que sejam perfeitos em relagao
as condi¢des futuras. Assim, os riscos relacionados a essa incerteza devem ser distribuidos
entre os agentes € as clausulas dos contratos devem possibilitar essa distribui¢cdo por meio
de salvaguardas contratuais. Essa questdo € importante pois as cldusulas dos contratos de
licenciamento de patentes constantemente sdao fontes de andlise por parte da defesa da

concorréncia.

A teoria caracteriza o processo contratual como um contrato de longa duracio, que
envolve ativos especificos e que sdo incompletos, dada a presenca de incerteza. Por essa
razdo, os contratos precisam especificar, ex-ante, salvaguardas e incentivos para minimizar
as incertezas e mecanismos de governance preventivos para eventuais falhas contratuais
ex-post que podem surgir devido ao comportamento oportunista dos agentes e a assimetria

de informacgdes. De fato, a possibilidade de comportamento oportunista ¢ contida com a
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adoc¢do de commitments® ¢ ameagas criveis, que em geral envolvem investimento com
custos irrecuperaveis. Tais salvaguardas, embora representem custos para as firmas, podem
ser a unica forma de viabilizar certos tipos de transagdo e, portanto, gerar ganhos de

eficiéncia (WILLIAMSON, 1985).

Uma das conclusdes que se pode extrair da Teoria dos Custos de Transagdo é que,
de uma forma geral, os contratos firmados com o objetivo de reduzir os custos de transacao
promovem beneficios econdmicos e aumento do bem estar social. E possivel inferir,
portanto que os ganhos de efici€éncia em um sistema econdmico nao advém apenas de
melhorias e inovagdes produtivas ou tecnoldgicas, mas também da coordenagdo entre os
agentes envolvidos em transa¢des duradouras, que em muito diferem das transacdes de

mercado (WILLIAMSON, 1985).

Dadas as caracteristicas do mercado de tecnologia, verifica-se que, de fato, o
mercado ndo € uma estrutura de governanca eficiente. No entanto, a escolha entre investir
dentro da prépria firma em atividades de P&D ou optar pelo licenciamento de patentes de
terceiros dependerd de alguns fatores, como seu estdgio de desenvolvimento e a estratégia
da empresa. Dessa forma, a Teoria dos Custos de Transacdo oferece um instrumental
importante para a analise das formas de cooperagdo entre firmas e de analise da defesa da

concorréncia.

3 . . . P .

O Commitment pode ser entendido como o comprometimento reciproco entre os agentes. Nesse sentido,
commitment significa a capacidade de se estabelecer os contratos e garantir que ndo haverd mudancas nas
regras do jogo.
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1.3 — Consideracées finais do Capitulo

Neste capitulo foram apresentadas algumas das principais perspectivas envolvidas
na discussdo da defesa da concorréncia e do licenciamento de patentes. A propriedade
intelectual ¢ uma forma de apropriagdo entendida como um privilégio de exclusividade
tempordria da produgcdo e exploragdo de um produto novo, excluindo terceiros da
possibilidade de uso ndo autorizado. A protecdo intelectual reduz as incertezas dos agentes
em relacdo a recompensa futura dos investimentos iniciais pela garantia conferida pela

institucionalizac¢do dos direitos.

A patente inclui informacdo, que € um bem publico. Ou seja, o consumo da
informagdo pelo inventor ndo impede outros de utiliza-la e, na auséncia de direitos de
propriedade, a inovacdo poderia ser facilmente imitada. Assim, ao conceder a patente, o
Estado concede a empresa um instrumento concorrencial para evitar que terceiros

incorporem indevidamente suas vantagens competitivas.

A propriedade intelectual ¢ um direito de exclusividade que permite o retorno dos
investimentos do inventor, como foi apresentado ao longo deste capitulo. A partir dessa
defini¢do, surgem duas perspectivas econdmicas: o direito de exclusividade pode ser
entendido como monopdlio e o retorno de investimentos pode ser entendido como
incentivo a inovacdo. Assim, se o entendimento for de que a patente nada mais € do que a
criacdo de um monopdlio, entdo ela € diametralmente oposta a defesa da concorréncia. Por
outro lado, levando em conta sua eficiéncia dindmica e o estimulo a inovagao, a patente se

aproxima dos objetivos da politica de defesa da concorréncia.
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O Capitulo mostrou também que a patente pode ou ndo criar poder de mercado. O
produto ou a produgdo patenteada pode ter substitutos nao protegidos, isto é, as patentes
garantem poder de mercado sobre produtos especificos, mas ndo necessariamente sobre
todo o mercado relevante. E, ainda que exista poder de mercado, isso ndo pode ser
considerado, por si s0, ilegal. Algum grau de poder de mercado pode ser necessario para
atingir a eficiéncia por meio de economia de escala e escopo, reducdo de custos de
transacdo e capacidade de inovacdo. O problema, entretanto, é o uso abusivo desse poder
de mercado. Dessa forma, ndo se pode afirmar que toda patente cria poder de mercado e
também nao se deve crer que acabar com o poder de mercado do detentor de uma patente
deva ser o objetivo da politica de defesa da concorréncia. Por esse ponto de vista, é mais

adequado entender as duas politicas como complementares € ndo como opostas.

Estes pontos de afastamento e de aproximagao dos objetivos das politicas de defesa
da concorréncia e de propriedade intelectual devem entdo ser contrabalangados. Nos casos
em que a patente estiver promovendo a competicdo, entdo politica de defesa da
concorréncia deve apoid-la no sentido de prover incentivos adequados aos inovadores na
disseminagdo da tecnologia. Por outro, nos casos em que a patente estiver restringindo a
competicdo ou servindo de instrumento de abuso de poder de mercado, concentracio e

discriminagao, entdo a defesa da concorréncia deve agir para tentar corrigir essas acoes.

O licenciamento de patentes muitas vezes caracteriza-se como uma atividade
internacional. Como grande parte dos fluxos € de empresas internacionais ou
multinacionais para empresas nacionais, especialmente dos paises desenvolvidos em
direcdo aos paises em desenvolvimento, a questdo do ganho de eficiéncia dindmica €
prejudicado. Assim, a aplicacdo da defesa da concorréncia aos contratos de licenciamento

de patentes também deve levar essas questdes em consideragao.
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Observou-se por fim que o licenciamento de tecnologia possui caracteristicas
importantes que fazem com que os custos de transacdo sejam elevados e, portanto, os
agentes devem recorrer a contratos. Entretanto, devido ao ambiente complexo e repleto de
incerteza do mercado de licenciamento de tecnologia, ndo existem contratos de
licenciamento de patentes que sejam perfeitos em relagdo as condi¢des futuras. Os riscos
relacionados a essa incerteza devem ser distribuidos entre os agentes e as cldusulas dos
contratos devem possibilitar essa distribui¢do por meio de salvaguardas contratuais. Outra
consideragcdo a ser feita € que, do ponto de vista concorrencial, a redu¢do de custos de
transacdo gera eficiéncias que devem ser consideradas na avaliagdo das praticas

contratuais.

Embora a maior parte dos acordos firmados tenha objetivos de redugdo de custos e
aumento de eficiéncia, a cooperacdo entre firmas por meio de contratos de licenciamento
de patentes pode também significar concentracdo, aumento de poder de mercado e
diminui¢do da eficiéncia econdmica, causada pela redugdo do grau de competicdo entre as
empresas. Quando essa situacdo ocorre o Estado deve intervir por meio da defesa da
concorréncia e evitar que o licenciamento de patentes gere efeitos anticompetitivos

indesejdveis, como serd visto no proximo capitulo.
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CAPITULO Il — DEFESA DA CONCORRENCIA APLICADA AO
LICENCIAMENTO DE PATENTES

Nesse Capitulo sdo apresentadas as principais questdes envolvendo a defesa da
concorréncia nos contratos de licenciamento de patentes. Tais contratos, embora sejam de
grande relevincia para o desenvolvimento tecnolégico, também podem restringir a
competicdo e fazer com que as firmas utilizem seu poder de mercado com propdsitos de
discriminacdo de precos, limitacdo de entrada, elimina¢do de concorrentes do mercado e

prevenc¢ao de condutas competitiva dos concorrentes.

Embora o licenciamento de patentes tenha efeitos pré-competitivos, os acordos
podem significar também concentracdo, aumento de poder de mercado e diminui¢do da
eficiéncia econOmica e, portanto, € necessdrio que haja uma politica de defesa da
concorréncia, também abordada nesse item. Um instrumental importante para essa
abordagem encontra-se nos trabalhos de Williamson (1968 e 1975), Hovenkamp (1994 e

2005), Scherer e Ross (1990) e Carlton e Perloff (2000).

Sado apresentados neste capitulo os efeitos das principais priticas anticompetitivas
envolvidas nos contratos de licenciamento de patentes e as medidas de defesa da
concorréncia a serem aplicadas em cada caso. Os licenciamentos identificados sdo aqueles
que tipicamente merecem analise, entretanto, € relevante ressaltar que ndo existe uma lista

exaustiva de praticas que podem fazer surgir problemas competitivos. Para esse
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levantamento, foram utilizados os trabalhos de Lévéque e Méniere (2004), Gallini e
Trebilcock (1996) e Tom (1998) além de relatorios do United States Department of Justice
— Dol e do Federal Trade Commission — FTC (1995) e da Organization for Economic Co-

operation and Development — OECD (1998).

2.1 - Alguns conceitos da defesa da concorréncia

Historicamente, a legislacdo antitruste tem suas origens na experiéncia norte-
americana, com o estatuto antitruste aprovado em 1889 no Canadd e o Sherman Act
adotado pelos Estados Unidos em 1890. A atual teoria antitruste baseou-se nas teorias de
Organizacdo Industrial, em especial o modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD) e a

Escola de Chicago.

As politicas de defesa da concorréncia elaboradas a partir da abordagem ECD
analisam principalmente o aumento da concentracdo do mercado e a presencga de barreiras
a entrada. Em um mercado concentrado (estrutura), onde as empresas tém poder de decidir
o preco, as margens de lucro serdo maiores (desempenho), porque as empresas apresentam
elevado grau de coordenacdo (conduta). Assim, a estrutura influencia a conduta e

determina o desempenho (BAIN, 1951).

A Escola de Chicago [DEMSETZ, 1973; PELTZMAN, 1977] rompe com a tradi¢ao
essencialmente estruturalista da teoria da defesa da concorréncia ao considerar que a
concentracdo em si nao € um mal, desde que seja vista em termos da eficiéncia econdmica

(producao ao menor custo). Estruturas concentradas, se resultarem em uma economia de
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recursos que compense seus efeitos anticompetitivos, ndo podem ser consideradas

ineficientes.

A visdo estruturalista deu lugar a uma maior preocupagdo em considerar as
eficiéncias econdmicas, sobretudo as de cardter produtivo (redu¢do de custos via
economias de escala e escopo), que podem contrabalangar a presenca de estruturas de

mercado mais concentradas (GAMA E Ruiz, 2007).

A defesa da concorréncia € geralmente implantada por meio de dois padrdes de
acdo voltados para: (i) a condutas dos agentes; e (ii) os parametros estruturais das
condutas. As acdes relacionadas com a conduta dos agentes estdo relacionadas as praticas
abusivas de natureza vertical ou horizontal derivadas do poder de mercado e que
restringem o processo concorrencial e, portanto, devem ser controladas mediante regras de
cardter punitivo. Ja as acOes estruturais visam evitar o surgimento de estruturas de mercado
concentradas, por meio do controle dos atos de concentracdo, verticais e horizontais, tais
como fusdes, aquisi¢cdes e joint-ventures que impliquem maior poder de mercado dos
agentes sem uma contrapartida em termos de ganhos de eficiéncia compensatdria

(SCHERER E R0OSS, 1990).

No caso especifico do licenciamento de patentes, os dois padrdes podem ocorrer.
Na questdo da conduta dos agentes, os contratos de licenciamento podem conter cldusulas
abusivas que restringem a competicdo. Tais cldusulas serdo debatidas ao longo desse
capitulo. Ja em relacdo aos atos de concentragdo, os contratos de licenciamento de patentes
podem ser utilizados como forma de mascarar a concentracdo de mercado derivada de

aumento de barreiras ou forclosure.
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2.1.1 Conceitos da analise da defesa da concorréncia

A andlise anticompetitiva parte da possibilidade de exercicio anticompetitivo de
poder de mercado. Um ato de concentracdo ou uma conduta sé serdo considerados
anticompetitivos se resultarem em criacdo ou aumento significativo de poder de mercado,
compreendido como a capacidade da empresa em manter precos acima do nivel
competitivo por um determinado periodo de tempo. A politica de defesa da concorréncia
busca prioritariamente, portanto, limitar o exercicio de poder de mercado, pois empresas
que o detém interferem no processo competitivo, gerando ineficiéncias. E importante notar,
entretanto, que a legislacdo de defesa da concorréncia nao considera o poder de mercado,
por si s0, ilegal, mas tenta controlar a forma pela qual tal poder € adquirido ou mantido por

uma firma.

Para que seja constatado que houve exercicio de poder de mercado, a teoria
antitruste faz a andlise do caso seguindo um roteiro de avaliagdo composto de trés passos
seqiienciais: (i) conceituacdo de mercado relevante®'; (ii) andlise das condi¢cdes de

exercicio de poder de mercado®; (iii) exame das eficiéncias geradas pela operagdo. Esse

3! Mercado relevante pode ser definido como o menor espaco econdmico, em termos de produto e espago
geografico, no qual o poder de mercado é possivel ser exercido por uma firma, atuando de forma isolada, ou
grupo de empresas, agindo de forma coordenada, durante certo periodo de tempo (HOVENKAMP, 1999;
SCHERER E ROSS, 1990; CARLTON E PERLOFF, 2000). A delimitacio do mercado relevante deve ser feita
considerando-se a substitutibilidade da oferta e a substitutibilidade da demanda nas suas trés dimensdes: a do
produto, a geogréfica e a temporal. De acordo com o Guia para Andlise Econdmica de Atos de Concentragio
Horizontal (SEAE/SDE, 2001), o mercado relevante € determinado em termos dos produtos e/ou servi¢os que
o compdem (dimensdo produto) e da drea geografica para a qual a venda desses produtos € economicamente
vidvel (dimensdo geografica). Para a definicdo do mercado relevante € preciso analisar as possiveis respostas
dos consumidores diante de um aumento dos precos de um certo produto, realizado por um monopolista
hipotético naquele mercado, observando que esse aumento poderia ndo ser lucrativo caso os consumidores:
(i) substituissem o produto cujo preco foi elevado; e/ou (ii) passassem a comprar 0 mesmo produto de outros
vendedores localizados em outras dreas (PONDE, FAGUNDES E POssAS, 2001).

32 Em relagdo a avaliacio da extensdo do exercicio de poder de mercado, os principais instrumentos sio: (i) a
medicdo de concentragdo de mercado, tais como os indices de participagdo das maiores empresas do mercado
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roteiro tem como base a teoria antitruste convencional e € utilizado pelos 6rgaos de defesa
da concorréncia para avaliar atos de concentracdo e praticas restritivas, dadas as
peculiaridades tanto de atos quanto de condutas [HOVENKAMP, 1999; SCHERER E ROSS,

1990; CARLTON E PERLOFF, 2000].

Os atos de concentragdo geram ganhos de eficiéncia derivados, entre outros, de
economia de escala e escopo, economias de racionalizacdo e especializa¢do, expansao da
capacidade, economias em P&D, além de economia de custos de transag¢do. Entretanto,
alguns atos de concentragdo apresentam um potencial anticompetitivo, como € o caso das
fusdes de concorrentes para aproveitamento de economias de escala, que podem gerar

aumento de precos e lucros; as joint-ventures para desenvolvimento de novos produtos ou

(CRi), e o indice de Herfindahl-Hirschman (HHI); (ii) a andlise da competi¢do externa, que avalia a
possibilidade de aquisi¢do de um bem por meio de importagdo; e (iii) a avaliacdo do nivel das barreiras a
entrada, uma vez que a concentracdo pode nio criar nem reforgar poder de mercado se a concorréncia
potencial for vigorosa (BONNER E KRUEGER, 1991). De acordo com Resende (1994), os indices de
concentracgdo se estabelecem a partir da ordenacdo de forma decrescente da varidvel estudada. Considera-se a
participagc@o das maiores firmas no total, ou seja, a razao das m maiores firmas em um mercado com »n firmas
seria definida como:

m

X Xi

i=1 m
CRm: =X pi

n i=1

X Xi

i=1

Onde x, representa as vendas, e p; indica a parcela de mercado da i-ésima firma no total da varidvel.
Tipicamente, se trabalha com a participagdo das quatro ou oitos maiores firmas no mercado (CR4 e CRg,
respectivamente). n
J4 o indice HHI é definido por: H= X P/

i=1
Onde Pi indica a parcela de mercado da i-ésima firma no total da varidvel. Deve-se ressaltar que ao se elevar
ao quadrado cada parcela, atribui-se um peso maior para as parcelas maiores (RESENDE, 1994). O significado
conceitual do indice HHI € a combinacdo entre desigualdade e pequeno nimero, procurando justamente
denotar o grau de facilidade de “colusdo” (conluio) entre empresas naquele mercado (PONDE, FAGUNDES E
PossaAs, 2001).
3 A existéncia de barreiras a entrada é condi¢io decisiva para a avaliacdo de poder de mercado pois na
auséncia dessas barreiras nio é possivel fixar precos acima dos custos de forma persistente e significativa. As
principais formas de barreiras & entrada consideradas pelos Orgdos de defesa da concorréncia sio:
Diferenciacdo de Produto, Vantagens Absolutas de Custo, Economias de Escala, Investimentos Iniciais
Elevados, Lealdade dos consumidores a marcas estabelecidas; Existéncia de Custos Irrecuperdveis (sunk
costs); Entraves Legais e o alto grau de integrag@o da cadeia produtiva. Assim, se a entrada em determinado
mercado € facil, ndo deve haver considerdvel exercicio de poder de mercado, mesmo que haja uma firma com
grande parcela desse mercado (HOVENKAMP, 1999).
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economias em P&D, que podem ter impactos anticompetitivos no mercado como outras
praticas horizontais; e a especializacdo de concorrentes para fornecer um ao outro os
insumos necessdrios, reduzindo seus custos, que podem eliminar a concorréncia em

qualidade e precos (HOVENKAMP, 1999).

Esses trés tipos de atos de concentracdo podem ocorrer com o licenciamento de
patentes. No caso das fusdes, por exemplo, uma empresa pode nao comprar todos os ativos
de outra firma, mas ao licenciar com exclusividade todas as suas patentes, o licenciamento
pode entdo ser uma forma de mascarar as fusdes. J4 as joint-ventures sao muito comuns
entre as empresas de base tecnoldgica para o desenvolvimento de novos produtos e muitas
vezes envolvem o licenciamento de patentes. J4 a especializagdo de concorrentes para
fornecimento mutuo de insumos pode ocorrer com o licenciamento cruzado. O
licenciamento cruzado, conforme serd visto ao longo do capitulo, ocorre quando duas ou

mais empresas licenciam simultaneamente suas patentes.

A avaliagdo dos atos de concentracdo deve envolver a andlise do impacto sobre o
mercado relevante para analisar se houve ou ndo diminuicao na concorréncia. Se a resposta
for positiva, deve-se, entdo, verificar condi¢cdes compensatdrias em termos de eficiéncia
alocativa, tais como incremento na produtividade, qualidade e desenvolvimento
tecnologico. Além disso, deve-se verificar se os beneficios estdo sendo repartidos com os

consumidores e se ndo houve eliminacdo da concorréncia (SCHERER E R0OSS, 1990).

J& as condutas anticompetitivas podem ser divididas em condutas anticompetitivas

horizontais e verticais. As condutas anticompetitivas horizontais incluem a fixagdo de
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precos predatérios®; os cartéis para determinag¢do de pregos, quotas de produgdo e/ou
divisdo territorial; e outros acordos entre empresas, principalmente voltados para esfor¢os
conjuntos tempordrios para aumento da eficiéncia produtiva ou tecnolégica (HOVENKAMP,
1999, p. 109). No caso do licenciamento de patentes, algumas cldusulas podem ajudar na
divisdo de mercado e territérios, além de que, certos tipos de licenciamento, como € o caso
do licenciamento cruzado, podem significar tentativas de cartelizacdo. Essas condutas

também serao avaliadas no item 2.3.2.

Ja as condutas anticompetitivas verticais sao aquelas que afetam os mercados a
montante ou a jusante da cadeia. Nesses casos, as firmas detentoras de poder de mercado
tentam impor as demais firmas da cadeia ou ao usudrio final determinadas restricdes sobre
o funcionamento do mercado que podem prejudicar a concorréncia, tais como a elevacao
de barreiras a entrada, aumento de custos, ou aumento de poder de mercado de
fornecedores, ofertantes ou distribuidores. Algumas condutas anticompetitivas verticais sao
(HOVENKAMP, 1999, pp. 110-115): (i) a fixacdo do preco de revenda (“resale price
maintenance’), no qual uma firma produtora estabelece os precos a serem praticados na
venda final pelos distribuidores ou revendedores de seus produtos; (i) Restri¢cdes de dreas
de atuacdo, que ocorre quando uma firma limita a 4rea de atuagdo geogréfica ou a carteira
de clientes dos seus revendedores e distribuidores; (iii) Acordos de exclusividade, pelos
quais duas empresas, em uma relagdo vertical, acordam contratualmente a realizar suas
transagdes de forma exclusiva; (iv) Venda casada (“tying”), quando uma empresa vende a
outra firma ou ao consumidor final um conjunto de produtos ou servicos sem que seja

possivel sua comercializagdo de forma separada; (v) Recusa de Negociacdo (“refusal to

3 No Brasil, sdo considerados pregos predatérios a “prdtica deliberada de precos abaixo do custo varidvel
médio, visando eliminar concorrentes para, em momento posterior, poder praticar pregos e lucros mais
proximos do nivel monopolista” (Resolug¢do no. 20/1999 do CADE).
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deal”), quando uma empresa se recusa a vender ou comprar um produto ou servico de
outra empresa em condi¢des normais de mercado; e (vi) Discriminacdo de pregos, que
consiste na cobranca de precos diferentes para clientes diferentes. Tais condutas, conforme
serd visto a seguir, podem estar presentes nos contratos de licenciamento de patentes. Na
secdo 2.3.1 cada uma dessas prdticas serd avaliada de forma a subsidiar a andlise dos

contratos sobre a Otica da defesa da concorréncia.

Resumidamente, a analise das condutas identificadas como restritivas inicia-se com
a identificacdo da existéncia de poder de mercado e a delimitagcdo do mercado no qual tal
poder € exercido, o mercado relevante. A andlise do mercado relevante no caso do
licenciamento de patentes costuma ser um pouco mais complexa do que os demais casos,
pois o licenciamento de patentes afeta ndo apenas o mercado de bens, mas também o
mercado de tecnologia e o mercado de inovacao, conforme serd visto no item 2.2. Apds a
andlise do mercado relevante e da identificacdo de poder de mercado, analisam-se as
condi¢des que tornam provével, ou ndo, o exercicio desse poder de mercado. A partir dessa

andlise inicial, o ato ou conduta serd avaliado em termos de ganhos de eficiéncia.

2.1.2 Analise da eficiéncia e regra da razao

Os o6rgdos de defesa da concorréncia, de uma forma geral e mais recentemente,
avaliam ndo somente os efeitos anticompetitivos na estrutura de mercado, como na
tradicdo ECD, mas também os potenciais impactos em termos de ganhos de eficiéncia. A
jurisprudéncia, em especial a norte-americana, mostra que historicamente utilizou-se o

critério per se para atos ou condutas suficientemente anticompetitivos a ponto de serem
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tratados como ilegais. Entretanto, a literatura e andlise econdmica admitem a questdo dos
ganhos de eficiéncia, em especial relacionados a reducdo de custos de transacgao e, assim, a
avaliacdo de efeitos liquidos passou a ser incorporada na andlise antitruste em substituicao

ao critério de ilegalidade per se (HOVENKAMP, 1999).

De um ponto de vista conceitual, a andlise antitruste de atos ou condutas que gerem
algum efeito anticompetitivo envolve, como passo conclusivo, a avaliacdo dos efeitos
liquidos em termos da eficiéncia do ato ou conduta examinado. A andlise econdmica
antitruste tem se utilizado, ao longo das ultimas décadas, da avaliacdao do efeito liquido
resultante da comparagdo entre os ganhos de efici€éncia gerados e as perdas decorrentes de
efeitos anticompetitivos da operagdo. As eficiéncias a serem consideradas sdo apenas as
provenientes da concentracdo em si e deve-se provar que essa eficiéncia s6 poderia ser

atingida por meio desse ato (VISCUSI et alli, 1995).

As eficiéncias consideradas pela andlise antitruste sdo: (i) eficiéncias produtivas e
(i1) eficiéncias relacionadas a reducdes dos custos de transagdo. Eficiéncias produtivas sdo
aquelas que resultam de economias reais de recursos que permanecem no longo prazo e
permitem a firma aumentar a producio ou melhorar a qualidade dos produtos. J4 de acordo
com a interpretacdo da teoria dos custos de transacdo, a especificidade de ativos, a
incerteza e o oportunismo, podem gerar ineficiéncias econdmicas. Assim, o0
estabelecimento de integracdo ao longo das cadeias produtivas pode gerar ganhos de

eficiéncia (WILLIAMSON, 1968).

Essa forma de abordagem, relacionada aos efeitos liquidos sobre a eficiéncia
econOmica, decorre dos objetivos da legislacido antitruste, que busca reprimir o poder de

mercado porque ele é gerador de ineficiéncias. Logo, ndo deve ser papel da defesa da
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concorréncia coibir atos que gerem ganhos de eficiéncia maiores que as ineficiéncias. Essa
abordagem € conhecida também como principio da razoabilidade ou regra da razao (rule of
reason). A jurisprudéncia internacional distingue duas formas de tratamento das praticas e
condutas anticompetitivas: (i) principio da razoabilidade, no qual hd uma avaliagao caso a
caso para a medicao dos efeitos liquidos; e (ii) abordagem per se, aplicada para o caso das
praticas nao gerarem ganhos de eficiéncia significativos. Nesse caso, basta a pratica estar
ocorrendo para ser considerada ilicita. Cada vez mais a regra da razdo vém substituindo o
critério per se na andlise antitruste. Essa substitui¢cdo é compativel com o reconhecimento
dos efeitos pré-competitivos desses atos, tais como a reducdo de custos de transacdo

(Viscusl et alli, 1995).

O gréfico abaixo mostra um mercado competitivo, com preco no nivel dos custos
unitdrios P;, que sofre um processo de concentracdo que resulta em poder de mercado e,
conseqiientemente, na elevagao dos pregos para P, e na diminui¢do da quantidade para Q-,
que maximizam lucros no curto prazo. Assume-se, também, que tal concentracdo permite

uma reducdo dos custos unitdrios de C; para C».

Grafico 2.1 — Analise das Eficiéncias

¢

G

0> 0 0

Fonte: Williamson (1968)
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Em termos de eficiéncia alocativa, o grafico mostra que ha uma perda no excedente
dos consumidores equivalente as dareas A; e Az enquanto os produtores ganham o
equivalente a soma das areas A, e A3 O tridngulo A; representa, portanto, o “peso-morto”
do monopdlio criado pelo aumento do poder de mercado pois corresponde a reducdo na

demanda que ndo € apropriada por ninguém, nem pelos produtores (WILLIAMSON, 1968).

Essa concentragdo, entretanto, também produz beneficios econdmicos, ao reduzir
os custos da firma de C; para C,. O retangulo A, representa o ganho de eficiéncia que
resulta dessa reduc@o de custos. Assim, se a drea do retangulo A, for maior do que a area
do tridangulo A;, entdo a concentragdo gera um ganho liquido de eficiéncia, mesmo que o
aumento do poder de mercado da firma permita que os precos cobrados por ela sejam
maiores que os custos marginais. De fato, a concentracao nesse caso € eficiente mesmo que

0s precos para os consumidores aumentem.

Uma critica a essa abordagem € que, no caso de ser feita uma anélise sobre a
eficiéncia com cunho exclusivamente econdmico e que avalie apenas as perdas e ganhos de
bem-estar, sem considerar como a riqueza serd distribuida entre consumidores e
produtores, pode resultar em aceitacdo de fusdes e atos de concentra¢do que resultem em
maiores precos e menor quantidade produzida. Isso pode acontecer se as perdas sofridas
pelos consumidores, como resultado da habilidade da firma cobrar precos de monopdlio,
forem menores do que os ganhos de efici€ncia, ainda que esses ganhos sejam traduzidos
como o aumento do lucro da firma apds a concentragdo. Como tal situacao € politicamente

inaceitdavel, as firmas devem mostrar que ndo usardo o poder de monopdlio de forma
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abusiva e que as efici€éncias geradas pela concentra¢do resultario em maior producdo e

precos mais baixos para os consumidores (HOVENKAMP et al., 2001).

A questdo distributiva de fato vem ganhando cada vez mais espago ao longo das
ultimas décadas, de forma a preservar os consumidores dos efeitos redistributivos
perversos da prética de precos ndo competitivos. Pela 6tica distributiva, € rejeitado o trade-
off entre a perda de bem-estar de peso morto (triangulo A; do Grafico 1) e o ganho de
eficiéncia produtiva (retingulo A;), uma vez que este estd sendo apropriado
exclusivamente pelos produtores, sem que os consumidores tenham qualquer beneficio

(WILLIAMSON, 1968).

Outra critica a essa abordagem diz respeito a dificuldade de quantificar ganhos e
perdas de eficiéncia resultantes dos atos de concentracdo. Como mostrado anteriormente,
um ato de concentragcdo € considerado eficiente se a redugdo dos custos exceder o “peso
morto” causado pelo aumento de poder de mercado das firmas. Entretanto, a medic¢ao
dessas varidveis requer um nivel de conhecimento acerca da curva de custo marginal da
firma e da elasticidade da curva de demanda que dificilmente € possivel. Assim, a medicao
dos ganhos liquidos de eficiéncia acabam sendo menos precisos do que deveriam para se

fazer a avaliacdo correta (PONDE, FAGUNDES E POSSAS, 2001).

A avaliagdo de eficiéncias € importante também quando se considera os custos de
transacdo envolvidos em determinadas situacOes. Conforme visto anteriormente, na
presenca de ativos especificos, incerteza e possibilidade de comportamento oportunista, ou
seja, em grande parte das transacOes duradouras, existe a necessidade de adocdo de

salvaguardas e restricdes contratuais. Assim, do ponto de vista concorrencial, a reducdo de
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custos de transacdo gera eficiéncias que devem ser consideradas na avaliagdo das praticas

contratuais verticais (PONDE, FAGUNDES E POssAS, 2001).

De acordo com Williamson (1975), ao se considerar os custos de transacdo na
andlise antitruste, a avaliacdo das préticas contratuais verticais tornam-se mais ponderadas,
uma vez que estas deixam de ser consideradas apenas restritivas e passam a ser avaliadas
em termos de efeitos positivos sobre a eficiéncia para a posterior andlise dos efeitos
liquidos sobre a concorréncia, conforme o principio da razoabilidade. A adocdo dessa
perspectiva acerca das relagdes contratuais e seus beneficios em termos de redugdo de
custos de transacdo € particularmente relevante na avaliagdio dos contratos de
licenciamento de patentes, dado que possuem caracteristicas importantes que fazem com

que os custos de transacdo sejam elevados.

Conforme visto anteriormente, a presenga da especificidade de ativos e do
oportunismo faz com a interacdo dos agentes apenas no livre mercado apresente
ineficiéncias. Assim, as formas organizacionais e contratuais capazes de substitui-lo, assim
como restricdes contratuais, muitas vezes buscam ganhos de efici€éncia e ndo apenas

criacdo de barreiras a entrada ou aumento de poder de mercado (WILLIAMSON, 1975).

Também na avaliacdo dos impactos dos atos de concentragdo, a economia de custos
de transacdo deve ser avaliada e, conjuntamente com outras economias, contrabalancada
com o potencial aumento de poder de mercado. J4 na avaliacdo das condutas restritivas
verticais, Klein, Crawford e Alchian (1978) e Williamson (1975) mostram que somente
poucas vezes 0s impactos anticompetitivos associados as restrigdes verticais efetivamente

se verificam. As motivacdes das partes muitas vezes sdo de ganhos de eficiéncia e
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diminui¢do do risco oportunismo e de free riders. Assim, as cldusulas restritivas muitas

vezes sao salvaguardas contratuais que restringem a conduta dos agentes.

Conforme debatido, embora as implicacdoes do licenciamento de patentes sejam
tipicamente pré-competitivas, com a diminui¢@o de custos de transa¢ao e aumento do bem-
estar, podem surgir alguns efeitos socialmente indesejaveis. Na realidade, quando o
licenciamento de patente prejudica a competicdo entre empresas que, na auséncia desse
licenciamento, seriam concorrentes em potencial, entdo hd necessidade da andlise sob a

Otica da defesa da concorréncia.

Da mesma forma que ocorre em relacdo a outras formas de transferéncia de
propriedade, a andlise de defesa da concorréncia nos contratos de licenciamento de
patentes examina se a relagdo entre as partes € prioritariamente horizontal ou vertical. Um
licenciamento terd componentes verticais se as atividades possuirem uma relacdo
complementar entre elas, como no caso de um licenciamento entre uma firma de P&D
comercializando os direitos de uso da tecnologia para uma firma produzir bens no
downstream da cadeia. Embora menos comuns, os contratos de licenciamento também
podem apresentar uma relacdo horizontal entre as partes envolvidas. Geralmente as
relacdes entre o licenciador e o licenciado ou entre os licenciados sdo consideradas
horizontais quando estas firmas sdo competidoras, potenciais ou reais, dentro do mercado

relevante na auséncia desta licenca (HOVENKAMP, 2005).

Se a conclusdo dos 6rgaos de defesa da concorréncia for a de que determinadas
clausulas restringem claramente a competi¢do, elas passam a ser tratadas como ilegais per
se, sem que seja necessdrio fazer uma avaliagdo dos possiveis beneficios competitivos. Em

todos os outros casos os contratos de licenciamento sdo analisados levando-se em conta os



76

principios de razoabilidade, ou seja, o 6rgdo deverd verificar se o contrato possui efeitos
competitivos e, caso positivo, se apesar disso o licenciamento € necessario para atingir

beneficios pré-competitivos (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Para determinar quando um licenciamento em particular devera ser analisado pelo
principio da razoabilidade ou per se, deve-se avaliar se o licenciamento contribui para uma
integracdo eficiente da atividade econdmica. Os licenciamentos de patentes geralmente
promovem essa integracdo ao facilitar a combina¢do da propriedade intelectual do
licenciador com os fatores complementares de producdo do licenciado de forma a
desenvolver o mercado da tecnologia licenciada ou reduzir custos de transa¢do. Assim,
quando ndo houver beneficios na integracao da atividade econdmica, entdo a regra per se é
utilizada, caso contrdrio, a regra da razao serd aplicada na andlise (GALLINI E TREBILCOCK,

1996).

Por outro lado e conforme visto anteriormente, a aplicacdo da regra da razao requer
um conhecimento importante sobre as condi¢des de mercado, que em muitos casos podem
ser limitadas. Resumidamente, a comparacdo entre os efeitos pro-competitivos e
anticompetitivos é qualitativa. A medida que os efeitos anticompetitivos esperados
aumentam em um licenciamento de patente em particular, entdo a efici€éncia esperada
também deverd ser maior. E se existirem meios pelos quais as partes podem atingir
eficiéncias similares por meios significativamente menos restritivos, entdo nao se deve
considerar os apelos das firmas a respeito de ganhos de efici€éncia (GALLINI E TREBILCOCK,

1996).
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A préxima secdo faz uma extensa andlise sobre as préticas restritivas relacionadas
aos contratos de licenciamento de patentes e como elas devem ser avaliadas. Para isso,
cada uma das praticas € analisada de acordo com, de um lado, os beneficios em termos de
ganhos de eficiéncia gerados e, por outro, seus possiveis efeitos negativos sobre a

competi¢ao.

2.2 — Aplicacao da defesa da concorréncia ao licenciamento de patentes:

estrutura do mercado e identificacao de possiveis efeitos anticompetitivos

Conforme visto na secdo anterior, a analise concorrencial inicia-se com a avaliacdo
da estrutura do mercado onde se d4 a transacdo. Nessa avaliacdo é importante analisar
primeiramente o mercado onde ocorre a transacdo e o grau de poder de mercado dos
agentes envolvidos. A avaliacdo do grau de poder de mercado pode ser feita baseada nos
mesmo critérios das outras andlises, ou seja, baseada em indices de concentracdo. Ja a
andlise do mercado relevante costuma ser um pouco diferente, pois o licenciamento de
patentes afeta ndo apenas o mercado de bens, mas também o mercado de tecnologia e o

mercado de inovacdo (HOVENKAMP, 1999).

Os contratos de licenciamento de patentes afetam trés mercados distintos, nos quais
os efeitos do licenciamento devem ser analisados: o mercado de bens, o mercado de
tecnologia e o mercado de inovagdo. Em relagdo ao mercado de bens, os contratos de
licenciamento podem ter efeitos sobre a concorréncia em mercados que utilizam a
tecnologia ou ainda, efeitos no upstream das cadeias nas quais o bem € utilizado como

insumo na producdo de outros bens. J4 os mercados de tecnologia dizem respeito a
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propriedade intelectual comercializada e seus substitutos proximos, isto €, tecnologias que
sao suficientemente préximas a ponto de restringir o poder de mercado de seus detentores.
Por fim, o licenciamento pode afetar negativamente a competi¢ao no desenvolvimento de
novos produtos e processos €, nesse caso, a andlise apenas do mercado de bens ou do
mercado de tecnologia pode ndo ser suficiente para a medi¢ao dos efeitos anticompetitivos
totais, uma vez que estes podem estar relacionados ao mercado de inovagdo, ou seja, o

desenvolvimento de bens que ainda nem sequer existem (DoJ E FTC, 1995, p. 8).

A partir da identificagdo dos mercados e do grau de poder de mercado dos agentes
envolvidos no licenciamento, a andlise econdmica permite a determinacdo de
configuragdes de mercado mais propicias a ter efeitos anticompetitivos. O método
econdmico apresentado nos trabalhos de Lévéque e Méniere (2004, p. 89) € baseado em
duas perguntas chaves: (i) O licenciador e o licenciado t€ém poder de monopdlio em seus

mercados?; (ii) Seus produtos sao complementares ou substitutos?

Baseados nesses conceitos, os autores fazem uma distingdo, esquemadtica e
simplificada, entre quatro casos distintos, que serdo apresentados nas figuras a seguir.
Esses casos ilustram uma situagdo simples: uma licenga exclusiva unilateral entre um
inventor (I) e o licenciado (L). O ndo licenciamento é a benchmark situation em relagdo a
qual as autoridades de defesa da concorréncia avaliam os efeitos anticompetitivos dos
contratos de licenciamento. Um circulo grande significa que o agente tem poder de

mercado. J4 os circulos menores significam que o agente possui concorrentes.
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Figura 2.1 — Efeitos anticompetitivos pouco provaveis

O O O

Fonte: Lévéque e Méniere, 2004, p. 89.

No primeiro dos quatro casos uma companhia de tecnologia (I) desenvolve uma
inovacao e a licencia para um fabricante (L). A firma I é detentora de uma patente que lhe
da poder de mercado. O fabricante L. combina essa licengca com outros insumos e servigos
para produzir um produto comercializdvel. O fabricante nesse caso ndo tem poder de
monopdlio nesse mercado. Nesse caso, o acordo de licenciamento ndo ird gerar efeitos

anticompetitivos adicionais e pode até mesmo trazer beneficios para os consumidores.

Caso ndo houvesse o licenciamento, o detentor da patente deveria desenvolver todo
0 negdécio complementar necessario a producao do bem para poder explorar todo seu poder
de mercado. Em termos de efeitos anticompetivos, ndo haveria diferencas entre o nao-
licenciamento e uma licenca exclusiva. Em ambos os casos, as empresas no downstream da
cadeia tém acesso negado a nova tecnologia. Ao produzir internamente, o detentor do
direito extrai sua renda de monopdlio diretamente dos consumidores finais, ao invés de
recebé-la indiretamente do fabricante, por meio dos royalties. Entretanto, a solugdo da
integracdo pode ser até menos eficiente do que o contrato de licenciamento. Por exemplo,
se o detentor da patente produzir internamente o bem podera ser ineficiente se lhe faltarem
as competéncias necessarias e o know-how para entrar na inddstria downstream. E, a nao
ser que haja producdo suficiente, ele também poderd falhar em tirar vantagem de
economias de escala. Dada a predominancia e eficiéncia dos acordos de licenciamento

vertical, as autoridades publicas geralmente entendem que esse tipo de licenciamento da
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patente garante a difusdo da tecnologia, aumentando o bem estar (LEVEQUE E MENIERE,

2004).

Cada contrato € avaliado individualmente para identificacao de possiveis clausulas
abusivas. Muitas vezes os efeitos anticompetitivos surgem de cldusulas das obrigagdes do
licenciador e do licenciado que podem restringir a competi¢ao, conforme serd discutido na
secdo 2.3. Na anélise caso a caso, de acordo com Lévéque e Méniere (2004, p. 90), devem
ser feitos trés questionamentos: (i) a licenga contém alguma cldusula que cria uma situagao
que € mais anticompetitiva do que se ndo houvesse o licenciamento? (ii) Essa cldusula é
essencial para os beneficios que a licenca traz? E (iii) se a resposta para as duas questdes
anteriores for positiva, o beneficio da licenca € maior comparativamente as perdas oriundas
da reducdo da competi¢ao? A partir das respostas a essas trés questdes as autoridades de
defesa da concorréncia podem, entdo, comparar os efeitos positivos e negativos do

licenciamento.

Figura 2.2 — Efeitos Benéficos para os consumidores

Fonte: Lévéque e Méniere, 2004, p. 89.

No segundo caso, hd uma licenga vertical entre duas firmas que possuem poder de
mercado significativo. O licenciamento nesse caso beneficia tanto os consumidores quando

as firmas, além de gerar ganhos de eficiéncia derivados da divisdo do trabalho entre as
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duas empresas. Cournot (1838) argumentou que duas companhias que produzem bens
complementares geram, simultaneamente, um maior lucro conjunto e menores pregos para
os consumidores finais. Isso ocorre porque uma vez que os bens sdo complementares, um
aumento no preco de um bem causa um decréscimo na demanda do outro e,
conseqiientemente, lucros menores para a firma que o produz. Entretanto, quando as duas
firmas se associam, esse problema desaparece: o acréscimo ou decréscimo no preco é
integrado ao cdlculo do lucro conjunto. Do ponto de vista analitico, o licenciamento pode
desempenhar o mesmo papel do que uma fusdo entre as duas empresas. Se o royalty
cobrado no contrato de licenciamento contém uma parcela fixa equivalente ao excedente
de monopdlio do licenciado e uma parcela varidvel para cada produto vendido equivalente
ao seu custo marginal, entdo o preco no mercado downstream serd igual ao de uma
companhia oriunda da fusdo dessas duas firmas. Se licenciador e licenciado ndo tém
concorrentes € estio em uma relacdo vertical, entdo a licenca trard beneficios para os

consumidores (LEVEQUE E MENIERE, 2004).

Figura 2.3 — Sem efeitos anticompetitivos
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Fonte: Lévéque e Méniere, 2004, p. 89.

No terceiro caso, o mercado € caracterizado por diversos inventores com patentes
relativamente substitutas proximas e diversas firmas que podem licenciar essa patente,

também sem poder de mercado expressivo.
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Nesse caso, o licenciamento da patente ndo gera efeitos anticompetitivos, pois 0s
Direitos de Propriedade Intelectual sdo limitados. Tanto o licenciador como o licenciado
possuem varios competidores e ndo usufruem de poder de mercado. Com essa pressao

competitiva, o royalty cobrado serd igual ao custo marginal.

Nesse caso, uma licenga tanto vertical (1), entre firmas com produtos
complementares, como horizontal (2), entre firmas concorrentes, nao serd desfavoravel

para os consumidores.

Figura 2.4 - Efeitos anticompetitivos bastante provaveis

Fonte: Lévéque e Méniere, 2004, p. 89.

Em contrapartida, um licenciamento entre competidores torna-se problemdtico
quando as firmas envolvidas sdo detentoras de poder de mercado. Nesse caso, o
licenciamento pode levar as firmas a uma posi¢do ainda mais dominante. O mercado se
tornard menos competitivo uma vez que os contratos de licenciamento podem ser uma
oportunidade para as firmas acordarem entre si cldusulas que limitem a competi¢do, como
as restri¢coes de exclusividade vistas no item anterior. O licenciamento de patentes pode ser
a base de um acordo desenhado para a colusdo entre empresas (LEVEQUE E MENIERE,

2004).

Um contrato de licenciamento cruzado também cria uma oportunidade dos
competidores operarem como um cartel, seja pela divisdo do mercado ou pela fixacdo de

precos. As partes envolvidas no licenciamento cruzado podem, por exemplo, combinar o
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preco a ser cobrado dos consumidores. Na auséncia de evidéncia de ganhos de eficiéncia,
pode-se concluir que esse tipo de pratica constitui fixa¢do de precos horizontal e podera ser
analisada per se. Ja no caso de ganhos de eficiéncia provados, a avaliagao geralmente se
dard mediante a regra da razdo. Os licenciamentos cruzados serdo abordados de forma mais

detalhada no item 2.3.4.

Um licenciamento horizontal, cruzado ou ndo, pode ainda servir de barreira a
entrada de novos competidores. Na industria de semicondutores, por exemplo, um novo
entrante deverd gastar entre 100 e 200 milhdes de ddlares para o licenciamento da
tecnologia bdasica (HALL E ZIEDONIS apud LEVEQUE E MENIERE, 2004). Em outras
inddstrias, a auséncia de contratos de licenciamento pode colocar os entrantes em uma

posicao de desvantagem tecnoldgica em relacdo as firmas j4 estabelecidas no mercado.

Apés a avaliagdo da estrutura do mercado, € necessario identificar as possiveis
condutas restritivas dos agentes envolvidos no licenciamento que podem ter impactos
sobre a concorréncia e avalid-las em termos de efeitos anticompetitivos e efeitos benéficos
para a sociedade. Na proxima secdo serdo identificadas e analisadas as principais condutas
relativas ao licenciamento de patentes que tipicamente merecem andlise por parte da defesa

da concorréncia.

2.3 — Aplicacao da defesa da concorréncia ao licenciamento de patentes:

principais praticas restritivas dos contratos

Essa secdo analisa de forma detalhada as condutas que podem trazer riscos de

comportamento anticoncorrencial entre as partes envolvidas nos contratos de
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licenciamento de patentes. Serdo apresentadas algumas das principais praticas
problematicas identificadas nos acordos de licenciamento e que merecem andlise. E
relevante ressaltar, entretanto, que nao existe uma lista exaustiva de praticas que podem

fazer surgir problemas competitivos e, portanto, alguns casos devem ser analisados

individualmente.

As condutas apresentadas nessa secdo podem ser divididas em trés tipos.
Primeiramente serdo apresentadas as condutas restritivas verticais, que incluem a recusa a
licenciar e a imposic@o de cldusulas contratuais abusivas, tais como a fixa¢ao de precos, a
venda casada, a retrocessao de direitos e a exclusividade. A seguir serdo apresentados os
casos dos acordos entre empresas por meio de pool de patentes ou licenciamento cruzado,
que podem ser bastante eficientes, porém dada a natureza horizontal da relacdo entre as
partes podem também ter efeitos anticompetitivos no mercado. Por fim, serdo apresentadas
outras praticas que podem ser anticompetitivas, como é o caso da compra de ativos e do

nao-uso da patente.

2.3.1 Condutas anticompetitivas verticais: clausulas restritivas nos contratos e recusa

a licenciar

Conforme visto anteriormente, as condutas anticompetitivas verticais sao aquelas
que afetam os mercados em outras etapas da cadeia. Nesses casos, as firmas detentoras de
poder de mercado tentam impor as demais firmas da cadeia ou ao usudrio final,
determinadas restricdes ao funcionamento do mercado (MUELLER, 1996). No caso do
licenciamento de patentes, as principais praticas restritivas sdo [GALLINI E TREBILCOCK

(1996); ToM (1996); LEVEQUE E MENIERE (2004)]:
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(1) Fixacgdo do preco de revenda: ocorre quando a firma licenciadora estabelece

os prec¢os a serem praticados na venda final pelos licenciados;

(i) Venda casada (“tying”): condiciona o comprador a adquirir um outro
produto ou servico diferente, ou pelo menos a concordar que ndo comprara

esse mesmo produto ou servigo de outro fornecedor;

(iii)) Contratos Exclusivos: ocorre quando as duas empresas envolvidas acordam

contratualmente a realizar suas transag¢des de forma exclusiva;

(iv) Exclusividade Territorial: ocorre quando uma firma limita a drea de atuacao

geografica ou a carteira de clientes dos seus revendedores e distribuidores;

(v)  Exclusive dealing: ocorre quando uma licencga restringe o licenciado de

licenciar, vender, distribuir ou utilizar tecnologias concorrentes;

(vi) Grantback: tipo de acordo no qual o licenciado concorda em estender ao
licenciador o direito de usar os melhoramentos que fizer na tecnologia

licenciada

(vii) Recusa de Negociagdo (“refusal to deal’): ocorre quando uma empresa se
recusa a vender ou comprar um produto ou servi¢o para outra empresa em

condi¢des normais de mercado.

Conforme visto anteriormente, cada uma dessas condutas pode ter efeitos negativos

e positivos sobre o mercado. As seis primeiras condutas podem estar presentes nos
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contratos mediante a inclusao de clausulas abusivas nos contratos. Ja a recusa do detentor

da patente em licencid-la, ou seja, a recusa a negociar, serd avaliada posteriormente.

A primeira cldusula restritiva a ser avaliada € a fixacdo de precos de revenda.
Embora a fixacdo de precos de revenda muitas vezes seja considerada ilegal per se, a
inclusdo de cldusulas de restricio de precos pode ser permitida para que a empresa
licenciadora possa obter os mesmos lucros que obteria se produzisse exclusivamente o
produto. A razdo para essa permissao € o fato de que, como as empresas nao sao obrigadas
a licenciarem suas patentes, elas poderiam manter a tecnologia para si, no caso desse tipo
de restricao ser proibido. Na auséncia de possibilidade de restricdes de precos, as firmas
podem se recusar a licenciar a patente a seus concorrentes. Uma vez, portanto, que o
licenciamento com restri¢do de precos entre empresas em uma relagdo vertical nao reduz a
competi¢do se comparado a benchmark situation de nao-licenciamento, essa pratica pode
ser permitida. Se os lucros conjuntos sob o licenciamento forem menores que os lucros
conjuntos obtidos com a exclusividade na produ¢do da inovagdo, entdo o licenciador nio
terd incentivos a licenciar uma vez que a competi¢do reduzird seus lucros, ainda que a

transferéncia seja socialmente eficiente (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Por outro lado, no caso em que o licenciador e o licenciado competem no mercado
de bens, entdo o licenciamento com restricdo de preco ndo necessariamente serd melhor do
que o ndo-licenciamento. Por exemplo, caso as partes envolvidas no acordo forem
competidores horizontais, na auséncia da licenca, e passem a licenciar com restri¢cdes de
precos, o licenciado poderd absorver todo o aumento do excedente proporcionado pela

inovagdo (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).
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Uma segunda cldusula possivel € a venda casada, ou tying. Conforme visto
anteriormente, o tying é definido como um acordo de licenciamento de patentes que
condiciona o comprador a adquirir um outro produto diferente ou servigos associados a ele,
ou, pelo menos, a concordar que ndo comprard esse mesmo produto ou servico de outro

fornecedor. O licenciamento de varios itens de propriedade intelectual®

em uma mesma
licenca (package licensing) também pode ser uma forma de venda casada se o licenciado

de um produto estiver condicionado a aceitar a licenga de outro produto separado.

Geralmente, esse tipo de condicdo constitui cldusula ilegal. Entretanto, embora as
vendas casadas possam resultar em efeitos anticompetitivos, em alguns casos podem gerar
eficiéncias significativas e beneficios pré-competitivos. Esse tipo de cldusula sera
prejudicial se o licenciador possuir poder de mercado no produto “casado”, se o acordo
tiver efeitos adversos sobre a competicdo no mercado relevante do produto “casado”, ou se
as justificativas de eficiéncia ndao forem suficientes para contrabalancar os efeitos
anticompetitivos (D0OJ E FTC, 1995). Em contrapartida, a venda de mais de uma licenca
pode reduzir os custos de transagdo e outros problemas relativos a incerteza e
incompletude contratual que afetam a substituicio por novas e relativamente

desconhecidas tecnologias (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A terceira cldusula a ser avaliada € a que caracteriza um contrato exclusivo. Nesse
caso, o licenciador concede uma ou mais licencas exclusivas que restringem o direito do
inventor utilizar sua tecnologia ou licenciar a terceiros. Embora esse tipo de cldusula seja
permitido e amplamente utilizado nos contratos de licenciamento de patentes, se a

competicdo potencial € eliminada pela transferéncia do direito, entdo o licenciamento da

* Em um contrato de licenciamento podem ser negociadas licengas de patentes em conjunto com licengas de
marcas, transferéncia de know how, servicos de assisténcia técnica, fornecimento de tecnologia ou outras
formas de transferéncia de tecnologia, o que em alguns casos deve ser avaliado como venda casada.
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patente poderd representar efetivamente uma transferéncia de ativos do licenciador para o
licenciado, o que fard com que a andlise seja feita da mesma forma que no caso de uma
fusdo entre duas empresas, conforme serd visto na secdo 2.3.4 (GALLINI E TREBILCOCK,

1996).

Se a firma nao pudesse licenciar exclusivamente suas tecnologias, entdo poderia
haver uma integracdo vertical entre a firma e o potencial licenciado, o que, em alguns
casos, seria ineficiente. Ou seja, a integracdo vertical ou outra forma de rearranjo
organizacional podem ser consideradas como alternativas ao licenciamento exclusivo se a

autoridade de defesa da concorréncia intervir nesse direito.

Outra forma de exclusividade que pode representar restricdes a competitividade é a
exclusividade territorial no licenciamento. Nesse quarto tipo de cldusula, os licenciados
tém direitos exclusivos de venda e de producdo restritos a uma drea geografica. A
exclusividade territorial pode ter fins pro-competitivos ao permitir o uso eficiente da
patente e incentivar o investimento em comercializacdo e distribuicdo de produtos que
utilizem a tecnologia licenciada. Entretanto, a exclusividade territorial também pode ter
aspectos negativos sobre a competi¢do, uma vez que a segmentacdo de mercado pode ser
um mecanismo facilitador de cartelizacdo e possibilitar a discriminacdo de pregos (GALLINI
E TREBILCOCK, 1996). Assim, se os participantes do licenciamento forem competidores
horizontais e se a tecnologia licenciada ndo representar nenhuma melhora na tecnologia
pré-existente, entdo o licenciamento ndo fard com que haja mais competi¢cdo entre os

agentes se comparado com a situacio de ndo-licenciamento (ToMm, 1998).
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O exclusive dealing, a quinta das cldusulas abusiva apresentadas, ocorre quando
uma licenca restringe o licenciado de licenciar, vender, distribuir ou utilizar tecnologias
concorrentes. Geralmente esse tipo de cldusula deve ser avaliado pela regra da razdo. Para
determinar em quais circunstancias a exclusividade de vendas possivelmente reduzird a
competi¢do no mercado relevante, deve-se considerar se o acordo promove a utilizacio e o
desenvolvimento da tecnologia ou se dificulta o desenvolvimento de tecnologias

concorrentes (DOJ E FTC, 1995).

Dependendo de fatores como poder de mercado, grau de foreclosure e a duragdo do
acordo, o dealing exclusivo pode ndo deixar recursos para os rivais explorarem suas
tecnologias e, assim, ser anticompetitivo. Por outro lado, esses arranjos podem ser pro-
competitivos ao encorajarem o licenciado a desenvolver e comercializar a tecnologia

licenciada (ToM, 1998).

Com o dealing exclusivo, o inovador assegura ao licenciado que nao ira transferir a
tecnologia a seus competidores ou, alternativamente, o licenciado concorda que ndo
comprard seus insumos dos concorrentes do licenciador. No primeiro caso, pode-se
argumentar que a patente deveria estar disponivel a todas as firmas no downstream da
cadeia para que a competicao nao fosse prejudicada, especialmente se o ativo em questao
for um bem essencial. Entretanto, obrigar que o licenciamento seja ndo-exclusivo ird
conflitar com o fato de que a legislacdo de propriedade intelectual da o direito de uso
exclusivo da patente a seu inventor. Assim, quando o inventor ndo tem os fatores
complementares para produzir a tecnologia, ele ficard em desvantagens se comparado a

uma firma verticalmente integrada (ToMm, 1998).
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Por fim, a sexta e ultima cldusula abusiva a ser analisada é o grantback, ou a
retrocessao exclusiva de direitos. Um grantback € um tipo acordo no qual o licenciado
concorda em estender ao licenciador o direito de usar os melhoramentos que fizer na
tecnologia licenciada. Esse tipo de cldusula tem efeitos pré-competitivos especialmente se
for ndo-exclusiva. Tais acordos possibilitam a divisao de riscos e recompensas entre
licenciador e licenciado, tornando possivel novas inovag¢des baseadas na tecnologia
licenciada. Entretanto, se os incentivos do licenciado em aprimorar a tecnologia forem
substancialmente reduzidos por essa cldusula, entdo pode haver prejuizos para a rivalidade

nos mercados de inovagao (ToMm, 1998).

Para que tal efeito anticompetitivo seja minimizado, seria interessante que o
grantback fosse nao exclusivo, de forma a permitir que o licenciado pudesse licenciar para
terceiros. Geralmente as cldusulas de grantback sdo avaliadas pela regra da razao,
considerando seus efeitos na estrutura do contrato de licenciamento em si e as condi¢des
do mercado. No caso de haver efeitos anticompetitivos, deve-se medir seus efeitos pro-
competitivos, tais como a promocao da disseminacdo dos melhoramentos da tecnologia e o
aumento do incentivo do licenciador para disseminar a tecnologia licenciada ou o aumento

da competicao no mercado de tecnologia e de inovagao.

Os seis tipos de cldusulas restritivas analisadas representam os principais problemas
anticompetitivos que podem surgir relacionados as condutas anticompetitivas verticais no
licenciamento de patentes. Entretanto, todas as cldusulas apresentadas podem ter vantagens
e desvantagens em termos de concorréncia. O quadro a seguir faz um resumo das

vantagens e desvantagens das cldusulas restritivas apresentadas.



91

Quadro 2.1 - Resumo das principais clausulas restritivas nos contratos

Vantagens

Desvantagens

Clausulas Restritivas

Fixacao de

- Permite que empresa licenciadora possa

- Quando o licenciador e o licenciado

Precos obter os mesmos lucros que obteria se competem no mercado de bens, entdo o
produzisse exclusivamente o produto; licenciamento com restri¢do de preco nao
- Na auséncia de possibilidade de restricdes | necessariamente serd melhor do que o néo-
de precos, os patenteadores podem se licenciamento.
recusar a licenciar a inovagao a seus
concorrentes
Tying - Reduz os custos de transag@o e outros - Sera prejudicial se o licenciador possuir
problemas relativos a incerteza e poder de mercado no produto “casado”, se o
incompletude contratual que afetam a acordo tiver efeitos adversos sobre a
substitui¢do por novas e relativamente competi¢do no mercado relevante do
desconhecidas tecnologias; produto “casado”, ou se as justificativas de
eficiéncia nao forem suficientes para
contrabalangar os efeitos anticompetitivos.
Contratos - Se a firma ndo pudesse licenciar - Se a competicdo potencial é eliminada pela
exclusivos exclusivamente suas tecnologias, entdo transferéncia do direito, entdo ele
poderia haver uma integragdo vertical entre | representard efetivamente uma transferéncia
a firma e o potencial licenciado, o que, em de ativos do licenciador para o licenciado, o
alguns casos, seria ineficiente. que fard com que a anélise seja feita da
mesma forma que no caso de uma fusio
entre duas empresas.
Exclusividade - Pode permitir o uso eficiente da patente e - A segmentac¢do de mercado pode ser um
Territorial incentivar o investimento em mecanismo facilitador de cartelizacdo e
comercializacdo e distribuicdo de produtos possibilitar a discriminagdo de pregos;
que utilizem a patente licenciada. - Se os participantes do licenciamento forem
competidores horizontais e se a tecnologia
licenciada ndo representar nenhuma melhora
na tecnologia pré-existente, entdo o
licenciamento fard com que ndo haja mais
competicdo entre os agentes se comparado
com a situacéio de ndo-licenciamento.
Exclusive - Encoraja o licenciado a desenvolver e | - Dependendo de fatores como poder de
Dealing comercializar a patente licenciada mercado, grau de foreclosure, duragido do
acordo e a escala minima eficiente, o
dealing exclusivo pode ndo deixar recursos
para os rivais explorarem suas tecnologias e,
assim, ser anticompetitivo.
Grantback - Possibilitam a divisdo de riscos e - Se os incentivos do licenciado em

recompensas entre licenciador e licenciado,
tornando possivel novas inovagdes baseadas
na tecnologia licenciada, principalmente se
forem ndo exclusivos;

- Promocdo da disseminacdo dos
melhoramentos da tecnologia.

- aumento do incentivo do licenciador para
disseminar a tecnologia licenciada ou o
aumento da competi¢do no mercado de
tecnologia e de inovacdo

aprimorar a tecnologia forem
substancialmente reduzidos por essa
cldusula, entdo pode haver prejuizos para a
rivalidade nos mercados de inovagio;

- E pior no caso do licenciador ter poder de
mercado.

Fonte: Elaboracao Propria, com base em Tom (1998) e Gallini e Trebilcock (1996).
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Ao verificar as vantagens das cldusulas restritivas dos contratos de licenciamento,
pode-se concluir que, de uma maneira geral, a propriedade intelectual difere, em sua
natureza, de outras formas de propriedade e, portanto, a aplica¢do da legislacdo de defesa
da concorréncia ndo deve ser aplicada baseada sempre nos critérios convencionais. Esse é
o caso, por exemplo, da fixacdo de precos, que € costumeiramente considerada ilegal per
se, mas no caso do licenciamento de patentes pode ser eficiente quando realizado entre

duas firmas em uma relagao vertical.

Uma outra forma de conduta anticompetitiva vertical que ndo inclui a imposicao de
cldusulas restritivas € a recusa a licenciar. Dentre os direitos do detentor de uma patente
estd a opcao de licencid-la ou nao a terceiros. De fato, obrigar uma firma a licenciar um
direito de propriedade intelectual legitimamente obtido por ela € inconsistente com a
propria natureza dessa propriedade, uma vez que a esséncia do direito de propriedade
intelectual é o poder de excluir terceiros. Entretanto, a recusa a licenciar uma patente pode
ser um abuso de posi¢do dominante ou um ato de monopolizacdo de mercado. Por esse
motivo, em determinadas circunstancias, pode ser desejdvel que seja requerido ao detentor

da patente que licencie sua tecnologia. Nesse caso, o detentor da patente pode ser obrigado

a licenciar a patente a terceiros mediante o pagamento de royalties (TOM, 1998).

E importante observar, por oportuno, que o ato de uma firma se recusar a licenciar
suas patentes ndo pode ser considerado, por si s, abuso de posicdo dominante, ainda que a
firmas seja detentoras de poder de mercado. A jurisprudéncia mostra que, tanto a recusa a
licenciar, como a recusa a utilizar uma patente, pode servir de base para uma alegacao de
violagdo anticompetitiva. Entretanto, algumas excecdes a essa regra geral podem surgir. E

o caso, por exemplo, da utilizacido de licenciamento compulsério como forma de restaurar

condi¢des competitivas que foram prejudicadas, ndo apenas por recusa a licenciar, mas por
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condutas diversas, tais como fusdes horizontais. Outra exce¢do diz respeito a um
monopolista que controla um bem ou servico considerado essencial. Nesse caso, o
licenciamento compulsério pode ser imposto mesmo quando nenhuma violacdo
anticompetitiva ocorreu, com o objetivo de tornar a patente disponivel para os
competidores de forma nao discriminatéria (ToM, 1998). Nesse caso as regras e parametros
para o licenciamento compulsério devem estar claras para ndo gerar incertezas que inibam

as inovagoes.

Geralmente o licenciamento compulsério requer que seus termos, tais como o
pagamento de royalties sejam regulados por uma autoridade do governo. Contudo, ha
situagdes em que o objetivo pode ser licenciar a patente exclusivamente para uma unica
firma. Pode ser o caso, por exemplo, de uma fusao horizontal que, para ser permitida, tenha
obrigado as firmas a licenciarem uma patente para uma terceira firma, concorrente no
mercado. Nesse caso, pode ser permitido que o préprio detentor da patente negocie 0s
termos do licenciamento com um leildo entre potenciais licenciados. Em outras situacdes,
entretanto, pode ser dificil atingir o balanceamento necessdrio para remediar a situacdo em
termos de competitividade, mas sem interferir nas recompensas pela inovagdo (ToM,

1998).

2.3.2 Condutas anticompetivas horizontais: possibilidade de abusos em pools de

patentes e licenciamentos cruzados

Algumas formas de licenciamento combinam os ativos de propriedade intelectual

de diversos agentes. Esse tipo de licenciamento pode ser dividido em duas categorias: o
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licenciamento cruzado e o pool de patentes. O licenciamento cruzado ocorre quando dois
ou mais detentores de direitos de propriedade intelectual, geralmente firmas concorrentes,
licenciam os direitos entre si. J4 no pool de patentes, alguns inovadores combinam seus

direitos de propriedade intelectual e oferecem o pacote de licengas aos usudrios.

De uma forma geral, esses tipos de arranjos podem gerar beneficios pro-
competitivos por meio da integracdo de tecnologias complementares, redugdo de custos de
transacdo e, ainda, se dois detentores de patentes possuem patentes relacionadas
verticalmente, ou seja, que dependam uma da outra, entdo o licenciamento cruzado é
importante para permitir o uso da tecnologia, e toda a sociedade é beneficiada com isso

(LEVEQUE E MENIERE, 2004)

Por outro lado, o licenciamento cruzado e o pool de patentes também podem gerar
efeitos anticompetitivos em determinadas circunstancias. Se esse tipo de contrato nao
contribuir para uma integracdo econOmica eficiente entre os participantes, ou seja, se
nenhuma das partes precisa da outra para aumentar sua eficiéncia, entdo o licenciamento
cruzado é feito apenas para fixacdo de precos ou divisdo do mercado. Nesse caso, eles

deverdo ser proibidos (Tom, 1998).

Da mesma forma, quando o licenciamento cruzado envolve competidores
horizontais, entdo deve ser avaliado em que medida o acordo foi firmado com objetivos de
diminuir a competicdo entre as partes que seriam concorrentes potenciais no mercado

relevante na auséncia desse licenciamento (ToM, 1998).

Ainda que os arranjos de pooling nao necessariamente sejam abertos a todos os

concorrentes que desejam participar, em algumas circunstincias a exclusdo de algum
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agente pode ser uma forma de prejudicar a competicdo. De uma forma geral, a exclusdo de
um competidor de um pooling ou licenciamento cruzado nio terd efeitos anticompetitivos
ao menos que as firmas excluidas de fato ndo puderem competir eficientemente no
mercado relevante do bem que incorporou a tecnologia licenciada ou se os participantes

tiverem poder de mercado coletivamente.

Outro ponto importante a ser discutido em relagdo ao licenciamento cruzado é que
ele nem sempre ¢ um acordo ex-post para troca de tecnologias. Ele também pode ser
utilizado para prevenir hold-ups, particularmente em setores caracterizados pelo rapido
progresso tecnoldgico. Nessas indudstrias como, por exemplo, a indistria de
semicondutores, o inventor ndo pode garantir a manuten¢do de sua lideranca em P&D
porque outras firmas podem melhorar sua inovagdo. Mais do que isso: ele nao pode prever
futuras violacdes de suas patentes. Ao concordar em licenciar tecnologias e melhoramentos
ainda nao desenvolvidos, os inovadores se previnem contra o risco de ndo serem capazes
de usar suas invengdes. A reduzir estes riscos, esses acordos restauram os incentivos a

investir em P&D, o que é favordvel para o interesse comum (LEVEQUE E MENIERE, 2004).

Um possivel efeito anticompetitivo desse tipo de arranjo € o fato dele desencorajar,
em alguns casos, o investimento em P&D, o que prejudica a inovacao. Por um lado, em um
pool de empresas cujos membros sdo obrigados a licenciar aos demais as tecnologias
presentes e futuras a um pre¢o minimo, pode haver uma redugd@o nos incentivos para
investimentos em P&D. Isso ocorre porque, nesse caso, como as firmas deverdo dividir
com 0 pool os éxitos relacionados a novas tecnologias ou melhoramentos, as demais
participantes tendem a agir como free riders. Por outro lado, os beneficios desse tipo de
arranjo a serem considerados envolvem a exploracdo de economias de escala e a integracao

de capacidades complementares de seus membros (DOJ E FTC, 1995).
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Para Tom (1998), uma questdo critica na avaliagdo dos impactos sobre a
competitividade dos arranjos envolvendo licenciamentos-cruzados e pool de patentes é a
determinac@o se o acordo € vertical ou horizontal. Se, por exemplo, dois detentores de
patentes estdo em uma relacdo vertical, entdo a combinacdo desses direitos deve ser
estimulada, pois sem essa combinacdo a tecnologia ndo podera ser utilizada e a sociedade

como um todo € prejudicada.

Por outro lado, se nenhum dos dois detentores de patente precisa do outro para
competir com um maximo de eficiéncia, entdo deve ser avaliada qual a legitimidade desse
arranjo. Ou seja, se o arranjo pode servir apenas para fixar precos e dividir mercados entre

empresas que, na auséncia do acordo, competiriam livremente no mercado (Tom, 1998).

2.3.3 Praticas relacionadas a concentracio: joint ventures e a aquisicao de direitos de

propriedade intelectual

Conforme visto anteriormente, os licenciamentos de patentes muitas vezes podem
caracterizar-se como atos de concentra¢do que, por sua vez frequéntemente geram ganhos
de eficiéncia derivados de economia de escala e escopo, economias de racionalizagcdo e
especializacdo, expansdo da capacidade, economias em P&D, tecnologia, além de
economia de custos de transacdo. Entretanto, alguns atos de concentragdo apresentam um
potencial anticompetitivo. No caso do licenciamento de patentes, muitas vezes empresas
unem-se em joint-ventures para desenvolver novos produtos ou economizar nas atividades
de P&D. Esse tipo de arranjo € geralmente positivo uma vez que diluem os elevados riscos

e custos das atividades inovativas entre as partes. Entretanto, as joint-ventures podem
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também ter um efeito negativo assim como outros atos de concentracdo. Se for o caso da
Jjoint-venture ter impactos na competitividade do mercado, procura-se verificar condi¢oes
compensatdrias em termos de eficiéncia alocativa, tais como incremento na produtividade,

qualidade, desenvolvimento tecnolégico (Tom, 1998).

Outro ponto a ser ressaltar é que algumas formas de licenciamento de patentes
devem ser analisadas aplicando-se os mesmos principios utilizados na avaliacdo de fusdes.
Esse tipo de andlise € necessdria quando, por exemplo, um detentor de uma patente resolve
vender todos os direitos relativos a ela. O tratamento como uma fusdo também pode ser
dado a uma firma que licencia um contrato nao exclusivo com um concorrente direto mas
mesmo assim recusa-se a licenciar a tecnologia mesmo com propostas favordveis. Ao
recusar licenciar a patente para terceiros, o efeito sobre o mercado serd o mesmo do que o

de uma licenca exclusiva (Towm, 1998).

De fato, as aquisicdes de patentes podem ter efeitos similares a aquisi¢des de outros
tipos de ativos. Por exemplo, se s6 existem dois produtos concorrentes no mercado, cada
um controlado por uma patente, entdo a aquisicio da outra patente pode criar um
monopolio. Situacdes nas quais competidores horizontais efetivamente combinam seus
ativos de propriedade intelectual e gerenciam conjuntamente ndo devem ser permitidas. Se
os bens forem substitutos, entdo o gerenciamento conjunto resultard em precos mais
elevados para os dois produtos do que se eles fossem gerenciados separadamente. J4 no
caso de aquisicOes verticais, os efeitos podem ser positivos ou negativos. Entre outras
coisas, as aquisi¢des verticais t€ém o potencial de elevar ou criar poder de mercado pelo

aumento dos custos dos rivais (Tom, 1998).
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Conforme visto ao longo dessa secdo, existem muitas praticas que podem gerar
efeitos indesejaveis sobre a concorréncia. A propriedade intelectual difere, em sua
natureza, de outras formas de propriedade e, portanto, a aplica¢do da legislacdo de defesa
da concorréncia ndo deve ser aplicada baseada sempre nos critérios convencionais. Essas
consideragdes levam a crer que a politica de defesa da concorréncia nao deve ser tao rigida
com o licenciamento de patentes como o € para os outros tipos de acordos envolvendo
ativos tangiveis. Assim, a avaliacdo do licenciamento de patentes costuma basear-se mais

no principio da razoabilidade do que na aplicacao de critérios per se.

2.4 — Consideracoes finais do Capitulo

Neste Capitulo foram apresentadas as questdes envolvendo defesa da concorréncia
aplicada aos contratos de licenciamento de patentes. A andlise das condutas ou atos de
concentracao identificados como possivelmente restritivos inicia-se com a identificacdo da
existéncia de poder de mercado e a delimitacio do mercado relevante no qual tal poder
serd exercido. Em seguida, analisam-se as condi¢cdes que tornam provavel, ou ndo, o
exercicio desse poder de mercado. A partir dessa andlise inicial, o ato ou conduta serd
avaliado em termos de ganhos de eficiéncia. Ou seja, deve ser feita uma andlise dos efeitos
liquidos da concentracdo sobre a eficiéncia econdmica e, apenas quando os prejuizos a
competicdo forem maiores do que os ganhos de eficiéncia derivados desses acordos, o

governo deve intervir.

Foram analisados também os principios que guiam a defesa da concorréncia em

casos envolvendo licenciamento de patentes. Nao se presume que a propriedade intelectual
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por si s6 cria poder de mercado e, de uma forma geral, o licenciamento de patentes pode
gerar efeitos pré-competitivos. Ainda que se reconheca que o detentor de uma patente nao
tem a obrigacdo de criar competicdo em sua propria tecnologia, em alguns casos, os
contratos de licenciamento de patentes podem reduzir a competicdo entre as firmas e
potenciais competidores de tal forma que a defesa da concorréncia deve agir. Dessa forma,
ao se analisar os acordos de licenciamento, deve-se levar em considera¢dao, de um lado, a

maximizacao do valor da patente e, de outro, a minimizacao de riscos anticompetitivos.

No préximo capitulo serd feita uma andlise da experiéncia internacional. Serdo
avaliadas possiveis formas de interacdo e necessidades de harmonizagdo entre as politicas
de propriedade intelectual e de defesa da concorréncia em prol do desenvolvimento dos
mercados e manutenc¢io do estimulo a inovagdo. O objetivo € oferecer subsidios para a
defini¢do de uma sistematica de atuagdo conjunta entre estas duas politicas para o caso de

um pais em desenvolvimento, como € o caso do Brasil.
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CAPITULO IlIl - A EXPERIENCIA DE PAISES SELECIONADOS NA
APLICACAO DA DEFESA DA CONCORRENCIA AOS CONTRATOS

DE LICENCIAMENTO DE PATENTES

Neste Capitulo faz-se uma andlise da experiéncia internacional da interacio entre as
politicas de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual. Primeiramente
apresentam-se alguns aspectos da legislacdo internacional pertinente a Propriedade
Intelectual que dizem respeito a defesa da concorréncia e sua aplicabilidade, incluindo os
principais pontos da Convencdo da Unido de Paris (CUP), de 1883, e do Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Trade-Related

Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS), de 1994.

Inicialmente abordam-se os casos norte-americano e europeu. Tal escolha diz
respeito aos avangos percebidos na inter-relacdo entre as duas politicas nesses paises. Os
Estados Unidos foi o primeiro pais a debater a relacio entre a defesa da concorréncia e a
propriedade intelectual. A Europa também tem vasta experiéncia na aplicacdo prética
desses conceitos. Além disso, o Brasil, ao definir sua legislacdo de defesa da concorréncia,

adotou muitos posicionamentos com base nos modelos juridicos desses dois paises.

A seguir, apresenta-se o caso da Coréia do Sul em fun¢do dos avangos percebidos

na inter-relacdo entre as duas politicas nesse pais em poucos anos, acompanhando o
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crescimento expressivo do nimero de patentes depositadas e contratos de licenciamento
firmados. Ademais, a Coréia do Sul € a unica experiéncia de desenvolvimento bem
sucedida da segunda metade do século XX, o que pode ser interessante para a avaliacdo do
impacto das politicas em questdes relacionadas ao desenvolvimento. Em relacdo ao caso
sul-coreano, analisa-se o desenho institucional desse pais, com &nfase nas alteracdes nas
politicas de concorréncia implantadas nos ultimos anos. Na Coréia do Sul, a Fair Trade
Commission of the Republic of Korea tem trabalhado na formula¢do de um guia para lidar

com as questdes envolvendo a interagdo entre as duas politicas.

3.1 — A defesa da concorréncia no ambito do direito internacional pertinente
a propriedade intelectual

A questdo da defesa da concorréncia é abordada em alguns dos principais acordos e
tratados internacionais relativos a propriedade intelectual. A CUP, de 1883, foi a primeira
tentativa de harmonizacido das legislagdes nacionais relativas a PI, determinando alguns
principios fundamentais de observancia obrigatdria por parte dos paises signatarios, porém
permitindo certo grau de flexibilidade para as legislagdes nacionais. O artigo 5° da CUP
trata de abuso de poder por parte dos detentores de direitos de propriedade intelectual ao

determinar que:

“(2) Cada pais da Unido terd a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo
a concessdo de licencas obrigatorias para prevenir os abusos que poderiam
resultar do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, como, por

exemplo, a falta de exploracdo.”
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Desde a CUP, portanto, a legislacdo internacional prevé a possibilidade de se
conceder licencas compulsoérias para coibir abusos, citando a falta de exploracdo de
patentes como exemplo. Ou seja, o interesse publico da produc¢do dos bens é levado em
consideragdo e deve-se achar um equilibrio entre este e o interesse particular do detentor
do direito. Nesse caso hd de se enfatizar que o abuso da propriedade industrial, que trata do
desvio da finalidade da patente, do ndao uso ou uso insatisfatério ou, ainda, dos casos em
que a patente ultrapassa os limites do escopo ou do tempo da protecao, difere da noc¢do de
abuso de poder de mercado, que pode ou ndo estar associado ao primeiro (BARBOSA,

2005B).

A possibilidade de abusos que podem derivar dos direitos exclusivos relacionados a
patente € uma questdo presente desde as primeiras legislacdes internacionais sobre
patentes. Existe um entendimento de que a patente é benéfica a industria, mas para que ela
seja plenamente justificada, deve ser utilizada efetivamente para a producdo de bens e

servicos e ndo meramente como um direito de exclusdo de terceiros (BARBOSA, 2005B).

Ainda em relacdo ao abuso da propriedade intelectual, existem duas vertentes no
direito: a de origem canlnica e a jurisprudéncia americana, também chamada de patent
misuse. A doutrina candnica parte do principio de que a propriedade industrial ultrapassa o
interesse do individuo, sendo conferida também com uma finalidade social, visando ao
interesse da coletividade. O abuso, nesse caso, ocorre quando o titular opera seus direitos
em desvio de finalidade ou excede seus limites legais. O uso da patente, portanto, por essa
doutrina, ndo deve restringir a concorréncia além do necessdrio para a sua finalidade

imediata de estimulo ao inventor (BARBOSA, 2005B).
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Por sua vez, o patent misuse era a doutrina utilizada nas Cortes norte-americanas
com a finalidade de prevenir que uma patente excedesse os limites legais do “monopdlio”
criado com a lei de patentes. De acordo com Leaffer (apud BARBOSA, 2005B), embora essa
doutrina seja baseada nos principios da livre concorréncia, sua identidade é distinta das leis
de defesa da concorréncia, uma vez que pode ser considerado ilegal até mesmo atos que
nao prejudiquem a competi¢do. Nesse caso, até mesmo uma patente de um titular que nao
seja detentor de poder de mercado pode ser objeto de abuso. No entanto, a partir de 1982,
com excecdo da cobranga de royalties ap6s o fim do prazo da patente, todos os abusos
deixaram de ser vedados automaticamente e passaram a ser avaliados pelo principio da
razoabilidade. De fato, a possibilidade de deter poder de mercado passou a ser vista como
um fendmeno natural do processo competitivo € nao necessariamente contrario ao interesse
comum, em especial em setores caracterizados por um dinamismo inovativo e tecnolégico

(BARBOSA, 2002).

O poder de mercado, como foi visto no Capitulo anterior, € fator importante na
avaliacdo dos contratos de licenciamento de patentes. O controle sobre uma tecnologia
pode gerar aumento de poder econdmico e, portanto, os contratos relativos a transferéncia
dessa tecnologia sofrem freqiientemente objecdes de 6rgdos regulatérios. Cabe ressaltar,
entretanto, que a geragdo de poder econdmico ndo significa necessariamente dominancia
nem cria¢do de poder de mercado e, conforme visto no Capitulo 2, muitos sdo os efeitos

pré-competitivos dos contratos de licenciamento de tecnologias.

Durante a década de 1970, no ambito da United Nation Conference on Trade and
Development (UNCTAD) iniciou-se um amplo debate a respeito das relacdes econdomicas
internacionais entre os paises desenvolvidos e em desenvolvimento que deu origem a Nova

Ordem Economica Internacional (NOEI). A expressdo deriva da “Declaragdo para o
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Estabelecimento de uma Nova Ordem Econdmica Internacional”, adotada pela Assembléia
Geral das Nagdes Unidas em 1974. Alguns dos principais objetivos da NOEI eram o
fortalecimento dos termos de troca internacionais, o fim do protecionismo dos paises
desenvolvidos e o aumento da assisténcia financeira para os paises em desenvolvimento.
Enquanto os paises desenvolvidos buscavam a liberalizacdo dos mercados, os principais
paises em desenvolvimento, entre eles o Brasil, aprovavam legislagao no sentido de aplicar
uma nova abordagem a tecnologia e ao desenvolvimento, de modo a controlar as licengas
dos direitos de propriedade intelectual no mercado doméstico, conforme serd visto no

Capitulo 4 (TmMM, 2008).

No ambito dessa discussao, se estabeleceu um “Cdédigo Internacional de Conduta
para Transferéncia de Tecnologia”, um conjunto de praticas restritivas a serem condenadas
pelos paises, mas que nao chegou a entrar em vigor. Esse c6digo causou uma grande
divergéncia entre paises desenvolvidos e em desenvolvimento. Enquanto as nagdes
desenvolvidas restringiam préticas que afetavam somente a concorréncia, os paises em
desenvolvimento também queriam restringir praticas que interferissem no fluxo de
tecnologia para o setor produtivo, levando em conta, portanto, ndo apenas questdes

relativas ao direito concorrencial, mas também o interesse social.

Nesse sentido, um outro ponto de divergéncia importante entre os paises diz
respeito aos contratos de transferéncia de tecnologia firmados entre matriz e subsididrias.
Embora ndo estejam em desacordo com as leis de defesa da concorréncia, tais acordos
podem causar problemas para os paises sedes de subsididrias, como por exemplo, a compra
de matérias-primas a precos irrisorios ou a venda de produtos processados com margens de

lucros excepcionais.
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A questdo da propriedade intelectual foi abordada pela primeira vez no ambito do
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade — Acordo Geral de Tarifas e Comércio)
no TRIPS, que passou a regular e estabelecer mecanismos de prote¢do dos direitos de
propriedade intelectual, incluindo patentes, direitos autorais, marcas registradas, indicagdes
geograficas e desenhos industriais®. Por TRIPS, todos os membros da Organizagao
Mundial do Comércio foram obrigados a proteger a propriedade intelectual de acordo com

a Convencao de Paris e outros acordos relacionados ao tema.

Algumas clausulas do TRIPS tratam de praticas anticompetitivas. O Artigo 40
passou a regular as questdes de defesa da concorréncia na esfera internacional da

propriedade intelectual (redacdo dada pelo Decreto n® 1.355/1994):

“(1) Os Membros concordam que algumas prdticas ou condigoes de licenciamento
relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorréncia
podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferéncia e disseminacdo
de tecnologia.

(2) Nenhuma disposicdo deste Acordo impedird que os Membros especifiquem em
suas legislacoes condicoes ou prdticas de licenciamento que possam, em
determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual
que tenha efeitos adversos sobre a concorréncia no mercado relevante. Conforme
estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compativel com as outras
disposicoes deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais
prdticas, que podem incluir, por exemplo, condigbes de cessdo exclusiva, condi¢oes
que impecam impugnagoes da validade e pacotes de licencas coercitivos, a luz das
leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

% Durante as negociacdes da Rodada Uruguai, havia trés posi¢des distintas em relacdo a Propriedade
Intelectual. A posi¢cdo dos EUA era de que a propriedade intelectual seria instrumento favorecedor da
inovacdo, das invengdes e da transferéncia tecnoldgica, independentemente dos niveis de desenvolvimento
econdmico dos pafses. Os paises em desenvolvimento, principalmente Brasil e India, atentavam para a
diferenca de capacidade tecnoldgica entre os paises desenvolvidos e em desenvolvimento, argumentando que,
embora a protecdo da propriedade intelectual fosse muito importante, o objetivo primordial das negocia¢des
deveria ser o de assegurar a difusio de tecnologia mediante mecanismos formais e informais de transferéncia.
Por fim, paises como Japdo e membros das Comunidades Européias, adotaram uma posi¢@o intermedidria,
destacando a necessidade de assegurar a protecdo dos direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no
seu exercicio ou outras praticas que constituissem impedimento ao comércio legitimo (KAPPELER, 2005).
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Este artigo regulamenta, portanto, que algumas praticas ou condi¢des de
licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem restringir a concorréncia,
afetando negativamente o comércio e, em alguns casos, até mesmo impedindo a
disseminacdo da tecnologia. E aceitdvel, portanto, entre os paises signatdrios do TRIPS,

que as legislacdes nacionais proibam determinadas praticas.

Em relacdo ao artigo 40.2, sdo citadas apenas trés exemplos de préticas restritivas:

(1) “condicoes de cessdo exclusiva”, que sdo as cldusulas de grantback, que
obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao licenciador as melhorias na

tecnologia licenciada;

(i1) “condicoes que impecam impugnacoes da validade”, ou clausulas que

impecam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado;

(iii) “pacotes de licencas coercitivos” ou seja, a obrigacdo de o licenciado de

adquirir do licenciador outras tecnologias ou produtos que de fato nao necessite.

Nessa esfera, cabe ainda ressaltar que ja no Cédigo de Conduta para Transferéncia
de Tecnologia, estabelecido no dmbito da UNCTAD em 1975, discutiam-se diversas outras
cldusulas restritivas, tais como grantbacks; clausulas de exclusividade, fixa¢do de precos,
vendas casadas; patent-pool e licenciamentos cruzados, pagamentos e outras obrigacdes
ap6s a expiragdo dos direitos (UNCTAD TD/CODE TOT/ 47, 1975). Assim, a lista de
praticas citadas no TRIPS serve apenas de exemplo, ndo tendo a inten¢do de ser exaustiva
em relacdo as possiveis clausulas e praticas abusivas que devem ser censuradas (BARBOSA,

2005B).
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Cabe ressaltar aqui que o artigo 40, pardgrafo 2°, do TRIPS permite a rejei¢do de
cldusulas restritivas, sem obrigar, entretanto, os paises membros a adotd-las. Ademais, o
proprio TRIPS, em seu artigo 1°, pardgrafo 1°, determina que: “Os Membros determinardo
livremente a forma apropriada de implementar as disposicoes deste Acordo no dmbito de
seus respectivos sistemas e prdticas juridicos”. O Acordo TRIPS, portanto, ndo determina
normas uniformes, mas estabelece padrdes minimos a serem seguidos pelas legislagoes
nacionais. Assim, embora TRIPS legitime a adocdao de medidas que proibam cldusulas
restritivas, ele nao fornece poderes para nenhum 6rgao contestar contratos que contenham

tais clausulas (BARBOSA, 2002).

O artigo 40 também prevé em seu pardgrafo 3° que os paises Membros podem ser
consultados caso haja suspeita de que alguma pratica restritiva esteja ocorrendo (Decreto

n° 1.355/1994):

“(3) Cada Membro aceitard participar de consultas quando solicitado por
qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos
de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o
pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando prdticas relativas a
matéria da presente Secdo, em violacdo as leis e regulamentos do Membro que
solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislacdo, sem
prejuizo de qualquer acdo legal e da plena liberdade de uma decisdo final por um
ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitacdo dispensard
consideragdo plena e receptiva as consultas com o Membro solicitante, propiciard
adequada oportunidade para sua realizacdo e cooperard mediante o fornecimento
de informacdes ndo confidenciais, publicamente disponiveis, que sejam de
relevancia para o assunto em questdo, e de outras informagoes de que disponha o
Membro, sujeito a sua legislacdo interna e a conclusdo de acordos mutuamente
satisfatorios relativos a salvaguarda do seu cardter confidencial pelo Membro
solicitante”.

De acordo com Barbosa (2005B), o sistema de consultas previsto no art. 40.3 de

TRIPS € um mecanismo criado devido a falta de consenso. No caso de um conflito ocorrer,
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uma solugdo possivel é requerer consultas. O artigo 40.3 permite consultas caso um pais

considere que estao violando suas normas.

As legislacdes nacionais de fato podem, desde que ndo descumpram as cldusulas do
TRIPS, coibir quaisquer praticas ou demais disposicdes inseridas nos contratos de
licenciamento que possam restringir a concorréncia ou sejam consideradas abusos de
direitos de propriedade intelectual. Cabe ressaltar, entretanto, que TRIPS ndo permite que
os paises tratem quaisquer cldusulas restritivas como ilegais, apenas as que constituem
“abuso dos direitos de propriedade intelectual” e que tenham “efeitos adversos sobre a
concorréncia no mercado relevante” o que significa que a avaliacdo das préticas deve ser
realizada caso a caso tanto para a verificagao do abuso da propriedade industrial como o de

abuso de poder de mercado (BARBOSA, 2005B).

Pode-se perceber, portanto, que o artigo 40 de TRIPS ndo resolveu as divergéncias
entre paises desenvolvidos e em desenvolvimento relativas ao controle das cldusulas, uma
vez que o artigo trata apenas das cldusulas que restringem a competicdo, sem citar contudo
o interesse nacional, conforme postura dos paises desenvolvidos. O artigo 8, entretanto,
abre uma brecha para o tratamento da questdo do interesse publico, além de tratar do abuso

da propriedade intelectual:

“(1) Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar
medidas necessdrias para proteger a saiide e nutricdo publicas e para promover o
interesse puiblico em setores de importancia vital para seu desenvolvimento sécio-
econdmico e tecnologico, desde que estas medidas sejam compativeis com o
disposto neste Acordo.

(2) Desde que compativeis com o disposto neste Acordo, poderdo ser necessdrias
medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual
por seus titulares ou para evitar o recurso a prdticas que limitem de maneira
injustificavel o comércio ou que afetem adversamente a transferéncia internacional
de tecnologia.”
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Essa secdo do TRIPS contém normas que controlam préticas abusivas e
anticompetitivas em contratos de licenciamento voluntdrios. Assim, o artigo 8, ao citar os
abusos de propriedade intelectual, possibilita a restricdo dos abusos anticompetitivos
normalmente reconhecidos pelos paises desenvolvidos, sem necessariamente impedir que
paises em desenvolvimento alarguem suas legislacdes além da regra concorrencial,

incluindo também o interesse publico, tal como prevé o artigo 8.1 (BARBOSA, 2005B).

Diferentemente do artigo 40.1, o artigo 8 ndo faz nenhuma referéncia especifica aos
efeitos negativos sobre a transferéncia ou sobre a disseminagdo de tecnologia, o que
significa que a existéncia desses efeitos nao pode condenar, por si s, uma pratica que nao
afete também a concorréncia no mercado relevante. Cabe ressaltar, ainda, que o artigo 40.2
deixa em aberto a interpretacdo de mercado relevante e, de certa forma, baseado nos
elementos citados, adota o principio da razoabilidade para avaliar os efeitos das praticas
em cada caso particular. A aplicacdo da regra da razao exclui a possibilidade da legislacao
nacional considerar certar praticas abusivas per se. Por outro lado, o Acordo da liberdade
aos paises membros para estabelecerem o método de controle sobre essas praticas (CORREA

apud BARBOSA, 2002).

A seguir serdo apresentadas algumas das legislacdes nacionais que surgiram apds a
assinatura do TRIPS e como os paises membros estabeleceram métodos para o controle das

préticas abusivas em contratos de licenciamento de tecnologia.
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3.2 - A legislacado de defesa da concorréncia e o licenciamento de patentes
em paises selecionados

Nos ultimos anos diversos paises revisaram suas legislagdes relativas ao
licenciamento e aos direitos de propriedade intelectual. Nos Estados Unidos o “Guidelines
for the Licensing of Intellectual Property” foi estabelecido pelo DoJ e FTC em abril de
1995. De forma similar, em 1996, a Unido Européia publicou a Regulacdo n°® 240/96 que
trata dos acordos de Transferéncia de Tecnologia. Essas guias foram uma resposta natural
ao aumento significativo da importancia da propriedade intelectual como vantagem
competitiva e fator chave para a entrada em muitos mercados (SHAPIRO, 2002). Mais
recentemente, em 2004, a Korea Fair Trade Commission (KFTC) estabeleceu o Guideline
for Review Unfair Trade Practice para lidar com os conflitos entre os direitos de
propriedade intelectual e a legislacdo de defesa da concorréncia (KFTC, 2008). Alguns
aspectos importantes sobre a interacdo entre essas politicas nesses paises serdo

apresentados a seguir.

3.2.1 Estados Unidos

As legislagoes de patente e de defesa da concorréncia nos Estados Unidos
determinam e regulam a extensdo dos Direitos de Propriedade Intelectual no pais. O Patent

Code, de 1952, estabeleceu a patente como o direito de excluir terceiros da producdo, uso e
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venda dos produtos patenteados. O exercicio desse direito, por outro lado, estd sujeito ao

enforcement publico e privado por meio da Patent misuse® e da Legislacdo Antitruste.

Os estatutos antitruste relevantes para a determinacdo de atos anticompetitivos
envolvendo DPIs sdo principalmente as se¢des 1 e 2 do Sherman Act e as secdes 3 e 7 do
Clayton Act, embora a PI nao esteja explicita em nenhuma dessas leis. De fato, as agéncias
aplicam os mesmos principios gerais antitruste em contratos envolvendo a propriedade
intelectual, levando em conta suas caracteristicas particulares e avaliando as circunstancias
especificas do mercado onde as transacdes ocorrem. Ao aplicar a legislagdo antitruste em
relacdo a propriedade intelectual, as autoridades ndo deixam de ter em mente os dois
principios relacionados aos direitos exclusivos garantidos pelo Patent Code: (i) o detentor
da patente ndo € obrigado a usar nem licenciar a inovagao; e (ii) o detentor da patente pode

licenciar com exclusividade para territérios dentro dos EUA.

Diferentemente do debate tedrico a respeito do papel das patentes no incentivo a
inovacdo e no desenvolvimento econdmico, na jurisprudéncia americana atualmente ha
quase um consenso de que o direito de exclusividade confere o incentivo necessdrio para o
desenvolvimento de novas tecnologias. Entretanto, o direito antitruste, em sua concepcao,
tem como objetivo combater monopdlios e cartéis. Esses argumentos contrdrios foram
amplamente discutidos entre magistrados e doutrinadores na aplicacao do Sherman Act aos

direitos de propriedade intelectual (TMM, 2008).

%% S30 julgados com base Patent misuse os casos nos quais os detentores de patentes adotam medidas legais
contra tentativas de violagdes de seus DPIs e os acusados alegam que nao houve qualquer violacdo pois a
patente estd sendo utilizada de forma imprépria ou com abuso (misuse). Em 1998, com o Patent Misuse
Reform Act, o requisito antitruste de poder de mercado foi adicionado para os casos de trying (GALLINI E
TREBILCOCK, 1996)
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Inicialmente e durante um certo periodo de tempo ndo era admitido nos EUA que
houvesse controle concorrencial sobre os direitos de propriedade intelectual. Esse periodo
estendeu-se de 1890 a 1912¥, quando as préticas anticoncorrenciais dos detentores de
patentes passaram a ser controladas pelas autoridades antitruste, partindo do pressuposto de
que os contratos de licenciamento de patentes devem ser vistos como qualquer outro

contrato que restringe a concorréncia (TiMMm, 2008).

A partir de 1912 e até meados da década de 1970, embora se admitindo a regulacio,
houve uma separacdao entre as duas leis: de um lado a lei de patentes, conferindo
monopdlios e, de outro, o Sherman Act, que objetivava combaté-los. Essa posicao
antagdnica solucionou-se em parte quando o direito do titular da patente passou a ser
considerada como uma excecdo ao Sherman Act e, por conseguinte, as patentes nao
poderiam exceder os limites da concessao. Isso significava que qualquer a¢ao que tentasse
exceder os limites da prote¢do conferida seriam consideradas praticas antitruste e, portanto,
ilegais per se. Nos anos 1970, inclusive, a divisdo antitruste do US Department of Justice —

1,238

DoJ publicou um documento chamado “nine no-no’s”*, no qual estabeleceu as cldusulas

dos contratos de licenciamento que deveriam ser consideradas ilegais per se (TimMM, 2008).

Até meados do século XX, de acordo com Sell (2003), a jurisprudéncia norte-
americana entendia as patentes muito mais como instrumentos de monopolizacdo de
mercados do que como benéficas do ponto de vista da inovagdo. Entretanto houve uma

mudanca significativa nesse entendimento a partir da década de 1980, quando se passou a

7 A concepgio de que nio deveria haver controle sobre os DPIs foi modificada apés o caso Standart Sanitary
Mfg. C. vs. United States, no qual a Suprema Corte admitiu o controle da propriedade intelectual com base
na lei em geral e no Sherman Act em particular (TIMM, 2008).

¥ Essas cldusulas se referiam a ampliagdo do escopo da patente para produtos ndo patenteados, grantback,
restricdes pos-venda, ties-outs, proibi¢des de concessdo futura de licencas, licenca conjunta, pagamento
compulsério de royalties em valor incompativel com a venda do produto patenteado, restricdes de vendas e
fixacdo de precos (TiMM, 2008).
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considerar os ganhos de eficiéncia dindmica e a conferir maior grau de protecdo as
patentes. Em parte isso pode estar relacionado ao fato de a partir da década de 1970 os
produtos norte-americanos estarem perdendo competitividade internacional nos produtos

de alta tecnologia, o que motivaria a mudanca da énfase em relacao as patentes.

Além da legislacdo antitruste, o DoJ e o Federal Trade Comission — FTC —
passaram a definir guias para tratar do enforcement da P1. Em 1988, o Dol publicou o
Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations. De acordo com esse guia,
o detentor da patente tem direito de explorar o poder de mercado derivado da invencao
protegida, a ndo ser que os contratos de licenciamento possam criar, aumentar ou facilitar o
exercicio de poder de mercado além do que for inerente a patente em si (GALLINI E

TREBILCOCK, 1996).

Em 1995 a andlise antitruste dos contratos de licenciamento em tecnologia nos
EUA passou a ser feita sob o método sugerido pelo Antitrust Guidelines for the Licensing
of Intellectual Property estabelecido também pelo DoJ e FTC. O Guideline de 1995 teve
como corolario o entendimento de que os DPIs devem ser limitados pelo direito em geral,
tanto contratual como concorrencial. A orientagdo tedrica desse guia era a proposta da
Escola de Chicago, conforme visto no Capitulo 2, de avaliacdo de eficiéncias, ou seja, a
utilizacdo da regra da razdo. Entretanto, embora essa nova forma de atuagdo ndo tenha
resolvido de uma vez por todas os conflitos entre as duas leis, fez com que surgisse uma
mudanca de entendimento do Sherman Act pelas autoridades, que passaram a aplicar a
regra da razdao nao s6 ao licenciamento de patentes, como também para outros contratos

relativos a propriedade intelectual (TiMm, 2008).
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Esse Guideline contém trés principios gerais: (i) a propriedade intelectual €
essencialmente comparavel a qualquer outra forma de propriedade; (ii) ndo se presume que
a propriedade intelectual crie necessariamente poder de mercado; e (iii) o licenciamento de
tecnologia permite as firmas combinarem fatores complementares de producdo e

geralmente € pré-competitivo (DOJ E FTC, 1995).

Em contraste com o Guia de 1988, que aplicava a legisla¢ao de fusao (Mergers Act)
a quase todos os acordos de licenciamento, o Guideline de 1995 mostrou-se muito mais
compreensivo em relacdo as préticas especificas adotadas pelos detentores de DPIs, tais
como a divisdo horizontal do mercado, a fixacdo de precos e a manutengdo de precos de

revenda.

O Guia de 1995 definiu ainda uma ‘“zona de seguranga” (safety zone) antitruste de
forma a dar graus de certeza e encorajar certas atividades. Nao sao avaliados os contratos:
(i) se as clausulas do licenciamento nao forem tipicamente anticompetitivas per se; (ii) se o
licenciador e seus licenciados, coletivamente, ndo contarem com mais de 20% de cada
mercado relevante (tecnologia, bens e inovacdo) afetado pela restricdo; ou (iii) se houver
quatro ou mais tecnologias que podem substituir, a precos similares, as tecnologias
controladas pelas partes envolvidas no licenciamento. Fora dessa zona de segurancga, os
contratos que nao gerem eficiéncia sdo avaliados pela regra per se, para todos os outros

casos, a avaliacdo ¢ feita pela Regra da Razdo (DoJ E FTC, 1995).

3.2.1.1 Clausulas avaliadas sob a ética da Patent Misuse

Em relacdo a doutrina Patent Misuse, sao julgados nos EUA os licenciamentos

envolvendo cldusulas de vendas casadas, package licensing, royalties sobre vendas totais e
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os grantbacks. Em relacao as vendas casadas, a proibi¢ao s6 ocorre se o vendedor possuir
poder de mercado no produto “casado” ou se ha efeitos substancialmente anticompetitivos
resultantes da venda casada. Geralmente as decisdes relativas as vendas casadas nio sdo
baseadas na legislac@o antitruste, mas na Patent Misuse, que previne a venda casada como
forma de extensdo do escopo da patente. Por outro lado, decisdes mais recentes tém
divergido em relacdo a estes resultados. As Cortes norte-americanas, a partir da década de
1980, passaram a adotar uma postura mais permissiva em relacdo a esses tipos de acordos.
Em contrapartida, em casos mais recentes, a posi¢cdo em relacdo as vendas casadas t€m
sido tratadas como ilegais per se. Em relagc@o a esse ponto, ainda nao ha consenso nos EUA
em relacdo ao tratamento desse tipo de cldusulas, embora a tendéncia seja que nao se
considere que a existéncia da patente leva inexoravelmente a presung¢do de poder de

mercado (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

O licenciamento de um pacote de produtos (package licensing) ou a cobranga de
royalties sobre as vendas totais sdo formas alternativas de tying e ha diversos casos
envolvendo tais praticas. Quando a cessdo de uma licenga estd condicionada a aceitacdo de
um pacote por uma firma com poder de mercado, o acordo ndo serd permitido. Entretanto,
os royalties baseados em vendas totais podem ser permitidos: se esse método for
considerado mais conveniente para evitar o custoso monitoramento da producdo do bem
com a inovagdo; se o licenciamento terminar apds algumas patentes ja terem expirado; ou
se o produto patenteado for utilizado em propor¢des fixas com outros insumos. No Guia de
1988, contudo, outro posicionamento em relacdo a essa cobranca foi tomado, com a
proibicdo desse tipo de clausula para empresas dominantes com a intencao de fechamento

de mercado (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).
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Outra prética considerada como tying e julgada sob a doutrina de Patent Misuse € a
inclusdo de grantback, que, conforme visto no Capitulo 2, impde ao licenciado conceder ao
licenciador qualquer melhoramento desenvolvido sobre a patente original. Em alguns
casos, as Cortes norte-americanas entendem as clausulas de retrocessio de direitos como
um “duplo monopdlio”. O DoJ, em contrapartida, entende que esse tipo de cldusula
promove a inovacdo. No Guia de 1995, ficou estabelecido que esse tipo de cldusula deve
ser combatida apenas se desestimular os incentivos em P&D ou reduzir a rivalidade nos

mercados de inovacdo (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

3.2.1.2 Clausulas avaliadas sob a é6tica da legislacao antitruste

A legislacdo antitruste € aplicada nos casos de recusa a licenciar, restrigdes nos
precos de revenda e nos acordos contendo clausulas de exclusividade. Em relacdo a recusa
a licenciar, as decisdes geralmente reconhecem que o detentor da patente nio € obrigado a
usar nem licenciar a patente, conforme o Patent Code. Entretanto, em alguns casos de
licenciamento nao-exclusivo, a recusa de licenciar uma patente a outros concorrentes no
mercado pode ser considerada ilegal se for entendida como um acordo entre o detentor da
patente e o licenciado em uma licenga nao-exclusiva. Outra aplicacdo da legislacdo
antitruste envolve a restri¢ao de precos de revenda. Nesse caso, conforme visto no capitulo
2, a tendéncia é que se aceite precos pré-fixados para que sejam atingidos os mesmos
lucros que se obteria no caso do inventor produzir exclusivamente o bem (GALLINI E

TREBILCOCK, 1996).

Em relagao as cldusulas de exclusividade, o Patent Code reconhece explicitamente

o direito de se estabelecer restri¢des territoriais em contratos de licenciamento. Entretanto,
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se o bem ja estiver no mercado, qualquer restricdo ao comércio desse bem deixa de ser
legal per se. Mesmo assim, a restri¢do territorial pode ser aceita se avaliada positivamente
sob a regra da razdo. Em relacdo a exclusividade territorial, o Guideline de 1988 entende
que embora o licenciador ndo tenha a obrigagdo de ‘“‘criar competicio em sua prépria
tecnologia”, os territorios exclusivos devem ser evitados se o mercado for concentrado, se
as barreiras a entrada forem altas ou se o detentor da patente for um competidor ou

potencial competidor. Nesse caso, a avaliagdo € feita pela regra da razao (OECD, 1998).

Outra forma de exclusividade € a licenca exclusiva. Nesse caso, embora o detentor
do DPI tenha por lei o direito de transferir com exclusividade sua tecnologia, se as partes
envolvidas forem concorrentes, essa transferéncia pode ser vista como uma aquisicdo de
ativos e, conseqiientemente, serd analisada como um caso de fusao entre as empresas. Por
fim, em relacdo ao exclusive dealing, embora a jurisprudéncia ndo seja muito significativa,
a tendéncia tem sido de proibicdes quando uma propor¢ao significativa de vendedores e

compradores € afetada, tanto no mercado de bens como no de insumos (GALLINI E

TREBILCOCK, 1996).

As Cortes norte-americanas tém tratado os acordos de pooling e de licenciamento
cruzado pela regra da razdo, em especial quando o pooling € feito, de maneira legitima,
como forma de diminuir os custos de litigio. O Guia de 1995 tem essa mesma visao
positiva de que tais tipos de acordos multilaterais ndo sdo intrinsecamente
anticompetitivos, embora entenda que possam surgir questdes anticompetitivas se uma
grande propor¢do de participantes estiver envolvida ou se os competidores estdo em uma
relacdo horizontal. Nesse Guia, os licenciamentos cruzados e patent pools s@o
considerados pré-competitivos, pois sdo capazes de reduzir os custos de transagido e

combinar tecnologias complementares. Por outro lado, os pools podem ser uma forma de
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coordenar o desenvolvimento tecnolégico para diminuir o incentivo a competicao na P&D

e no mercado do produto® (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A interagdo entre as legislacdes de PI e antitruste se tornou um dos principais itens
da agenda da Divisao Antitruste norte-americana. Essa prioridade faz sentido pois, uma
vez que a maior parte dos produtos e servicos comercializados envolvem tecnologia, a
competicdo entre as diferentes tecnologias torna-se importante para o bem-estar do
consumidor. Mais especificamente, as autoridades norte-americanas tém dado grande
atencdo aos contratos de licenciamento de tecnologia. De uma forma geral, a legislacao
entende que beneficios pré-competitivos sdo inerentes a protecdo da propriedade
intelectual. Os principais beneficios estdo relacionados ao estimulo a inova¢ao, o aumento
da escolha do consumidor e a reducdo de custos dos produtores (ANDERSON E GALLINI,

1998).

A seguir serd apresentado o caso da Unido Européia, que também demonstrou uma
considerdvel evolu¢do na interacdo entre as duas politicas nas ultimas décadas. Assim
como os EUA, a legislacdo européia, em menor grau, serviu de base para a constru¢do da

legislacdo de defesa da concorréncia brasileira.

3.2.2 Uniao Européia

A atuacdo da Unido Européia (UE) em relagdo a inovacdo consiste em, por um

lado, uma politica de financiamento ao P&D pré-competitiva e o melhoramento de uma

3 - . P s . . e
 Em relagio a esse tipo de consércio entre empresas, é interessante comentar que a Antitrust Division,
ligada ao DoJ, sugeriu um novo Sistema de Notificagdo ao governo americano de tal forma que
licenciamento cruzados que apresentassem efeitos anticompetitivos fossem bloqueados (OECD, 1998).
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protecdo eficiente a inovagao e, por outro, uma politica de defesa da concorréncia capaz de

garantir a disseminagdo da tecnologia (OECD, 1998). Na UE, a legislacdo de defesa da

concorréncia aplicdvel a Propriedade Intelectual, em especial ao licenciamento de patentes,

¢ definida principalmente pelos Artigos 81 e 82 (antigos 85 e 86) do Tratado de Roma

(1957).

O principal objetivo do Tratado de Roma € a integragdo de mercados. O Artigo 81

proibe todos os acordos que podem afetar o comércio entre os Paises Membros ou que

impecam ou restrinjam a competi¢do no mercado comum:

“Artigo 81°:

1. Sao incompativeis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre
empresas, todas as decisoes de associacdoes de empresas e todas as prdticas
concertadas que sejam susceptiveis de afetar o comércio entre os Estados-membros
e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorréncia
no mercado comum, designadamente as que consistam em:

a)

b)

c)
d)

e)

Fixar, de forma direta ou indireta, os precos de compra ou de venda, ou
quaisquer outras condigdes de transagdo;

Limitar ou controlar a producdo, a distribuicdo, o desenvolvimento
técnico ou os investimentos;

Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;

Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condig¢oes desiguais no
caso de prestacoes equivalentes colocando-os, por esse fato, em
desvantagem na concorréncia;

Subordinar a celebracdo de contratos a aceitagcdo, por parte dos outros
contraentes, de prestacdes suplementares que, pela sua natureza ou de
acordo com os usos comerciais, ndo tém ligacdo com o objeto desses
contratos.

4 Redagdo dada pela versdo portuguesa do Tratado de Roma.
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Entretanto, o item 3 deste mesmo Artigo aponta excecdes a essa proibi¢do quando
os acordos forem indispensdveis para o aumento da producdo ou promog¢do do progresso
técnico ou econdmico, desde que uma parte dos beneficios gerados fique com os
consumidores e que ndo eliminem completamente a concorréncia. Tais excecdes ficaram

conhecidas como block exemption®':

“3. As disposicoes do n’ 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicdveis:
- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas;

- a qualquer decisdo, ou categoria de decisoes, de associacoes de
empresas; e

- a qualquer prdtica concertada, ou categoria de prdticas concertadas, que
contribuam para melhorar a produgdo ou a distribui¢cdo dos produtos ou
para promover o progresso técnico ou econdmico, contanto que aos
consumidores se reserve uma parte do lucro dai resultante, e que:

a) Ndo imponham as empresas em causa quaisquer restricoes que nao
sejam indispensdveis a consecugdo desses objetivos;

b) Nem déem a essas empresas a possibilidade de eliminar a
concorréncia relativamente a uma parte substancial dos produtos em
causa.

Cabe ressaltar que a Unido Européia, tanto em sua legislacio como na pratica, faz
uma distin¢do clara entre a existéncia e o exercicio dos DPIs. A existéncia do direito de
propriedade € garantida aos Paises Membros individualmente. Entretanto, o exercicio
destes direitos € limitado pelo Tratado de Roma, tanto pelas regras da livre movimentacao

de bens e servigos, quanto pelas regras de competi¢cdo (OECD, 1998). Os regulamentos da

*! Uma traducdo possivel para o termo “Block Exemption” seria “Excecdio em bloco”, embora a literatura de
defesa da concorréncia muitas vezes adote o termo em seu idioma original.
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Comissao da Comunidade Européia, por sua vez, definem os limites dos contratos de

licenciamento, conforme serd visto a seguir.

Outro destaque a ser feito diz respeito a importancia da inovagao para o progresso
dos paises. H4 um consenso na literatura sobre o papel que a politica de defesa da
concorréncia desempenha, sob uma perspectiva dindmica, no processo inovativo. A
politica antitruste deve manter o mercado aberto para futuras ondas de inovacao, ou seja, a
€nfase deve ser na preservagao dos incentivos aos investimentos de longo prazo. Também
visando ao estimulo a inovacdo, a cooperagdo entre as firmas em atividades de P&D e a
exploracdo conjunta dos resultados obtidos sdo, em termos gerais, permitidas pelas leis
européias de defesa da concorréncia®. Ademais, na andlise de casos envolvendo as
exemptions do Artigo 81.3, cada vez mais a eficiéncia dindmica tem sido levada em

consideragao (OECD, 1998).

O Regulamento da Comissdo da Comunidade Européia (CE) n° 240/1996", de
1996, tratou da aplicacdo do item 3 do artigo 81 e ficou conhecido como Transfer of
Technology Block Exemption — TTBE. Os objetivos principais do TTBE eram: simplificar
as regras para os acordos de licenciamento em uma dnica regulacdo de forma a encorajar a
dissemina¢do do conhecimento técnico e promover a producdo de bens mais sofisticados
tecnologicamente; garantir a competi¢ao efetiva em novos produtos; e criar um ambiente

legal favordvel para as companhias investirem na Unido Européia, diminuindo a incerteza

** As principais legislacdes européias que tratam desse tema sio a Commission Notice concerning
agreements, decisions and concerted practices in the field of co-operation between enterprises e a Regulacio
da CE n° 418/1985 sobre a aplicacdo do Artigo 81.3 as categorias dos acordos em P&D. Além disso, o TTBE
permite, em alguns casos, cldusulas de grantbacks.

* Atualizagdes relevantes estdo presentes no Regulamento (CE) n° 2658/2000, relativo a aplicacio do n° 3
do artigo 81° do Tratado a certas categorias de acordos de especializac¢do, o Regulamento (CE) n° 2790/1999,
relativo a aplicacdo do n°® 3 do artigo 81° do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e
préticas concertadas e o Regulamento (CE) n° 772/2004 da Comissdo, de 27 de Abril de 2004, relativo a
aplicacdo do n° 3 do artigo 81° do Tratado a categorias de acordos de transferéncia de tecnologia.
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e o custo administrativo resultante de notificagdes individuais do Artigo 81.3 do Tratado de

Roma (CE, 2002).

Em relacdo ao TTBE de 1996, cabe ressaltar ainda que ele cobria apenas os tipos de
acordo definidos no artigo 1°, e que assumia que qualquer restricdo que ultrapassasse 0s
limites da patente seria potencialmente abarcada pelo Artigo 81.1. O regulamento previa
ainda um sistema que classifica trés tipos de clausulas (Comission of the European

Community — CE, 2002):

(1) Aquelas que, de uma forma geral, ndo violam o Artigo 81.1 e, portanto, estdo

livres de andlise pelo 6rgao regulador (white clauses);

(i1) Aquelas que violam o Artigo 81.1 e que cuja inclusdo leva o acordo inteiro para
fora do escopo da “Block Exemption”. Tais clausulas, conhecidas como black

clauses sdo, em principio, vedadas; e

(iii)  Aquelas que necessitam de uma andlise caso a caso por nao serem nem
expressamente permitidas nem proibidas (grey clauses). Nesse caso, a

Comissao tem um periodo de tempo pré-estabelecido para andlise.

Além, o artigo 7 do TTBE de 1996 permitia que a Comissao retirasse o beneficio de
Block Exemption dos acordos que tivessem efeitos incompativeis com as condi¢des do
artigo 81.3. Esse artigo era aplicdvel particularmente quando a parcela de mercado do

licenciado excedesse 40% do mercado (CE, 2002).

O TTBE de 1996, embora tenha representado avangos no tratamento da

transferéncia de tecnologia sob a 6tica da defesa da concorréncia, também foi criticado por
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sua abordagem formal e inflexivel nos tratamentos e classificacdo das cldusulas em white,
grey e black, além de possuir um escopo limitado de possiveis cldusulas restritivas. Em
1999, foi instituida entdo a Block Exemption Regulation no. 2.790, que eliminou a lista de
cldusulas e formulou um guia detalhado do que pode ou ndo ser permitido no
licenciamento de direitos de propriedade intelectual em contratos de natureza vertical.
Outros regulamentos introduzidos como parte do processo de reforma relativa as questoes
da propriedade intelectual foram as Regulacdes no. 2.658 e no. 2.569 de 2000, que tratam
da aplicagdo aos acordos de especializacio e exploracdo conjunta de direitos de

propriedade intelectual resultantes de acordos de P&D (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

No processo de reforma da politica de competicio da Comunidade Européia, em
2003, o artigo 81.3 foi modificado. A notificacio ex-ante foi abolida e varias regulacdes de
block exemption foram reformuladas. Em 2004, a Comissdao da Comunidade Européia
aprovou o Regulamento no. 772/2004, que ficou conhecido como New Technology
Transfer Block Exemption e aumentou a complexidade da andlise econdmica. A nova
resolucao introduziu um detalhado guia para a andlise dos contratos de forma a garantir,
simultaneamente, a protecdo efetiva da concorréncia e a seguranca juridica adequada as

empresas (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

Uma caracteristica importante do TTBE de 2004 € a relevante distin¢do feita entre
os acordos estabelecidos entre firmas competidoras (relagdao horizontal) e os acordos entre
firmas nao-competidoras (relagdo vertical). O guia indica se as partes det€ém tecnologias
que estdo tanto em uma posicdo de one-way blocking (ou seja, a tecnologia de um nao
pode ser explorada sem interferir na tecnologia do outro) quanto de two-way blocking (ou
seja, nenhuma das tecnologias pode ser explorada sem interferir na tecnologia do outro).

Nesses casos entdo a CE tratard o licenciador e o licenciado como ndo-competidores. A
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diferenciac@o entre competidores e nao competidores € importante pois no novo TTBE de
2004 as regras de defesa da concorréncia aplicaveis para uma relacao horizontal é diferente
das aplicaveis para a relacao vertical, como € o caso da parcela de mercado livre de andlise
e das blacklisted provisions, que substituiram as white, grey e black clauses (COLSTON E

MIDDLETON, 2005).

Outra caracteristica do TTBE de 2004 foi a insercao da andlise de percentuais de
parcela de mercado. A partir do novo regulamento, a andlise econdmica passou a ser
baseada na determinacdo do mercado relevante para entdo se determinar a parcela do
mercado das partes envolvidas no acordo. Mesmo ressaltando que o célculo de parcela de
mercado € um exercicio complexo, em especial nos mercados de inovacao, ele passou a ser
necessario na avalia¢do de todos os acordos. Se a parcela de mercado combinada das partes
competidoras nao exceder 20%, os acordos ficam automaticamente livres de andlise. Ja no
caso das firmas serem nao-competidoras, o acordo ficara livre se cada participante tiver

menos de 30% em seu mercado relevante (CE, 2004).

Conforme citado anteriormente, a nova TTBE aboliu a classificacdo de cldusulas
entre white, grey e black e as substituiu pelo que se chamou de blacklisted provisions. Essa
nova listagem € dividida em duas partes: uma lista para firmas competidoras e outra para
firmas ndo competidoras. Essa listagem se refere especificamente as cldusulas de
determinacdo de preco, alocacdo de mercados e territdrios e restricoes de vendas. Na
andlise também € avaliado se as clausulas sdo anticompetitivas no sentido de restringir a
habilidade do licenciado e do licenciador em conduzir atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Cabe ressaltar ainda que as cldusulas que constam no art. 5 da TTBE de
2004 sdao denominadas condicdes e sao ainda classificadas como grey, o que significa que

elas ndo sdo liberadas, mas também nao estdo na blacklisted provision. Essas condi¢des
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devem ser avaliadas individualmente em termos de efeitos pré e anticompetitivos.

A seguir sdo apresentadas formas de avaliacio de algumas préticas de

licenciamento pelas autoridades européias sob a 6tica dessa legislacao.

3.2.2.1 Praticas de licenciamento de firmas dominantes e sua avaliaciao sob a oética da

legislacao européia

As firmas que detém algum grau de poder de mercado possuem estratégias de
precos que, de alguma forma, capturam parte do excedente do consumidor, transferindo-a
para o produtor. Conforme visto anteriormente, a discrimina¢do de precos implica na
cobranca de precos diferentes para consumidores diferentes de acordo com a elasticidade
da demanda. Em alguns casos, a discriminacdo de precos por firmas dominantes pode ser
considerada um abuso de posi¢do dominante, de acordo com o Artigo 82° do Tratado de
Roma. Esse € o caso da discriminacdo de precos com objetivos de dividir mercados, cobrar
precos abusivos dos consumidores sem alternativa de suprimento ou excluir competidores
do mercado. Entretanto, a discriminacdo de precos também pode ter efeitos positivos no
bem estar do consumidor, ao expandir a producgao e até mesmo reduzir custos. No contexto
do licenciamento, entretanto, pode haver situagdes nas quais o inovador nao tem
capacidade de discriminar perfeitamente os precos de acordo com a utilidade da invengao
para cada um dos licenciados. Nesse caso, a firma licenciadora cobrard royalties que

acarretardo niveis ineficientes de utiliza¢do da inovagado por outras firmas (OECD, 1998).

Outras estratégias de licenciamento praticadas pelas firmas detentoras de poder de
mercado sdo as que envolvem algum tipo de venda casada, restricao de precos, grantbacks,

recusa a licenciar e clausulas de exclusividade.
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As vendas casadas, além de constituirem outra forma de transferéncia do excedente
do consumidor para o produtor, sdo também utilizadas como barreiras a entrada,
especialmente contra pequenas firmas concorrentes incapazes de oferecer a mesma gama
de produtos e servigcos. Por esses motivos, as cldusulas do tipo tying sao ilegais perante o
artigo 81° do Tratado de Roma, a ndo ser que sejam indispensdveis para uma exploracdo
satisfatéria da invengdo licenciada ou para garantir maior qualidade. O artigo 81.3 e as
Block Exemptions raramente sdo validos quando se trata da aquisi¢do de produtos nao

desejados juntamente com o licenciamento.

Uma abordagem semelhante vale para a aquisicdo de um pacote de licengas. A CE
entende que os royalties cobrados por patentes ja expiradas ou por patentes que nao estiao
sendo utilizadas sao também violagdes do artigo 81.3 e ndo t€ém qualquer justificativa
econOmica, especialmente se o licenciado ndo pode terminar o contrato a qualquer tempo.
Nesse caso, existe uma preocupacao da CE semelhante a dos EUA, quanto a possibilidade

de se reduzir os incentivos as atividades de P&D (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

No contexto de relacdo vertical entre as firmas envolvidas, as restricdes de precos
limitam a competi¢do, em particular se forem combinadas com restricdes territoriais. De
acordo com a jurisprudéncia européia, tais restri¢des sdo proibidas. As restricdes de precos
sdo incluidas na lista de préticas ndo qualificadas automaticamente como exemption na

TTBE de 2004 (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

A inclusdo de cldusulas de retrocessdo de direitos sobre melhoramentos na
invengdo original (grantbacks) também ndo sdo aceitas pelo TTBE. O objetivo € manter os
incentivos do licenciado em utilizar os melhoramentos feitos por ele para salvaguardar a

possibilidade de disseminagdo a terceiros (OECD, 1998). Entretanto, em determinados
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casos, as clausulas de grantback podem ser autorizadas, em especial quando a licenca é
ndo-exclusiva e quando cada uma das partes pode terminar o acordo quando a patente
expirar. A disponibilidade de tecnologia, produtos e servi¢os substitutos também sao

fatores a serem levados em consideracao (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Em relac@o a recusa a licenciar, uma questao que emerge € que, embora o detentor
do DPI ndo seja obrigado a licenciar seus direitos, deve-se definir quando essa recusa ao
licenciamento implica em abuso de posi¢ao dominante. A simples recusa a licenciar uma
patente ndo é por si um abuso. Outros elementos sdo requeridos, tais como o fato do
inventor ndo estar utilizando a patente nem permitindo que outros o facam mediante o
licenciamento. As Cortes européias entendem que ao forcar uma firma a licenciar sua
invencdo, mesmo com o pagamento de royalties razoavel, elimina-se a existéncia de
direitos exclusivos. Entretanto, o exercicio de direitos exclusivos € regulado pelo Artigo
82°, que impede que as firmas tirem vantagem de sua posicdo dominante de forma injusta
(unfair advantage), como, por exemplo, com a atuacdo de forma arbitrdria em relagcdo as
outras partes (GALLINI E TREBILCOCK, 1996). A solu¢do mais efetiva para esses casos € o
licenciamento compulsério, que é comumente utilizado por falha na exploragdo da patente
de tal forma que o progresso de toda a industria possa estar bloqueado pela patente em

questao.

Quanto as cldusulas que envolvem exclusividade nos contratos, apesar de violarem
de certa forma o previsto no Artigo 81.1, estas sdo geralmente aceitas como exemption do
artigo 81.3 por serem “indispensaveis” para o licenciado investir em tecnologia. Assim, a
exclusividade € permitida exceto quando usada para restringir o comércio entre 0s

membros da comunidade.
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Em contraste com a legislacdo norte-americana, a segmentagdo territorial pelos
paises € particularmente contestada na Unido Européia. Uma grande propor¢ao dos casos
de exclusividade envolve restri¢des territoriais. A racionalidade por trds da exclusividade
territorial € que ela melhora a distribui¢do e € a melhor maneira das firmas entrarem em um
novo mercado. Entretanto, ndo sao permitidas na UE as restri¢des territoriais que previnem
importagdes quando o produto € origindrio de algum de seus Estados Membros. De acordo
com a doutrina de exaustdo de direitos da Corte de Justica Européia, a exportacdo de um
produto de um Pais Membro para outro € protegido pelo principio de livre movimentagao
de bens. Uma vez que um produto que contenha algum direito de propriedade € colocado
no mercado de um Estado Membro de maneira legal, ou seja, mediante um contrato de
licenciamento, o DPI paralelo, adquirido em outro Estado Membro, ndo pode ser utilizado

para prevenir a importacao* (OECD, 1998).

3.2.2.2 Praticas de licenciamento multilaterais

As préticas de licenciamento multilaterais, quais sejam, os pools de patentes e o
licenciamento cruzado, nao sdo enquadradas dentro das Block Exemptions. Os patent pools
sao condendveis sob a legislagdo européia quando criam monopdlios e ndo oferecem, em
contrapartida, beneficios pré-competitivos associados. De fato, de acordo com a OECD
(1998), os pools de patentes podem ter efeitos anticompetitivos quando discriminam
terceiros ou quando tecnologias especificas das firmas envolvidas sdo excluidas do pool.
Os licenciamentos-cruzados também podem ter efeitos anticompetitivos similares, por

dificultarem o acesso de terceiros as patentes licenciadas (OECD, 1998).

* Entretanto, quando o acordo contribui para o aumento da produgdo ou para o progresso econdmico e for
indispensavel para encorajar o licenciado a promover a tecnologia; ou quando o bem € origindrio de fora da
UE; ou se os bens s@o origindrios da UE em um licenciamento compulsério, entdo os bens paralelos podem
ser excluidos da importag@o por algum pais membro (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).
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Por outro lado, os pools e os licenciamentos-cruzados podem ser a tnica solug¢ao
possivel nos casos em que nenhuma das firmas possui todas as patentes necessdrias para
desenvolver a tecnologia. Além disso, os acordos de licenciamento multilaterais, assim
como outras formas de cooperagdo em P&D podem ser a solucdo em situacdes onde o grau
de apropriabilidade dos resultados da inovacao € pequeno, de tal forma que outras firmas
podem se beneficiar dos resultados da inovagdo. A cooperacao em P&D tem ainda outros
efeitos benéficos, tais como a divisao dos custos e a eliminacao da duplicag¢do de esforcos
na inovacdo. Por esses motivos, o licenciamento cruzado pode ser permitido, mas somente
no caso das partes envolvidas ndo estarem sujeitas a nenhuma restri¢ao territorial (OECD,

1998).

A andlise da Unido Européia demonstra a preocupacdo de suas autoridades com os
contratos de licenciamento de patentes e seus possiveis efeitos anticompetitivos. De fato, é
reconhecido que os acordos de transferéncia de tecnologia melhoram a eficiéncia
econOmica, reforcam o incentivo de investimentos em P&D, fomentam a inovagdo e
facilitam a difus@do da tecnologia no mercado. Entretanto, o fato da legislacdo de
propriedade intelectual conferir direitos de exclusividade ndo significa que tais direitos ndo

possam ser limitados pelo direito concorrencial.

O estudo das legislacdes norte-americana e européia é importante pois a interacao
entre a defesa da concorréncia e a propriedade intelectual ja estd bastante consolidada.
Entretanto, apenas a avaliacdo dessas duas legislagcdes ndo € suficiente para analisar
algumas questdes relativas ao desenvolvimento. A seguir serd apresentado o caso da

Coréia do Sul que tem mostrado avancos no sentido de resolver os conflitos entre os

direitos de propriedade intelectual e a legislacdo de defesa da concorréncia.
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3.2.3 Coréia do Sul

A politica de propriedade industrial moderna foi estabelecida pela primeira vez na
Coréia do Sul em 1946, quando o Ministério de Comércio, Industria e Energia indicou o
Escritério de Patentes como instituicdo responsdvel por todas as questdes envolvendo
patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas. A Coréia do Sul aderiu a
Convencgdo de Paris somente em 1980, quando passou a adotar o principio de tratamento
igual entre nacionais e estrangeiros. Mais recentemente, com a adocao do TRIPS, o Korean
Intellectual Property Office (KIPO) tem tentado adequar seu Sistema de Propriedade
Intelectual as normas internacionais. Nos ultimos anos o pais aumentou gradualmente o
numero de depdsitos de patentes, em especial nas areas de alta tecnologia. Em relagdo ao
licenciamento de patentes, a experi€ncia sul-coreana € rica no que diz respeito a ligacdo
entre o planejamento industrial e a regulacao de transferéncia de tecnologia (HAHM, PLEIN

E FLORIDA, 1994).

O desenvolvimento sul-coreano nas ultimas décadas tem sido baseado em planos
qiiingiienais. Tais planos também demonstram a preocupagdo do governo da Coréia do Sul
com a regulacdo da transferéncia de tecnologia. O primeiro e o segundo planos
qiiingiienais de desenvolvimento econdmico e social, de 1962 a 1971, foram marcados pelo
inicio do processo de industrializacdo sul-coreano. Como nessa época o pais era quase
completamente dependente das nagdes desenvolvidas, foi dada énfase na importacdo de
tecnologia para a aplicacdo no processo produtivo. A prioridade era para industrias
estratégicas para a substituicdo de importagdo, tais como energia e materiais de constru¢ao
e para o desenvolvimento de industrias leves voltadas para a exportacdo (HAHM, PLEIN E

FLORIDA, 1994).
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Essa situacdo modificou-se durante a década de 1970 e inicio da década de 1980,
durante o terceiro e quarto planos qiiingiienais, cuja énfase foi dada para industrias
selecionadas tais como maquindrio, metais, quimica, engenharia naval e eletronica. Foram
empreendidos esforcos para melhorar as tecnologia importadas e elevar a capacidade
doméstica de forma a absorver essas tecnologias. Durante a década de 1980, a estratégia
sul-coreana de desenvolvimento tecnoldgico comecgou a apresentar resultados concretos e a
Coréia do Sul atingiu um nivel de dependéncia minimo em relagdo a tecnologias

estrangeiras na industria quimica e pesada (HAHM, PLEIN E FLORIDA, 1994).

Ao observar o planejamento coreano da década de 1960 até a década de 1980 pode-
se perceber que a experiéncia de desenvolvimento da Coréia do Sul foi acompanhada de
politicas de governo para controlar padrdes e distribuicdo da transferéncia de tecnologia
estrangeira. Em um primeiro momento, a transferéncia de tecnologia era caracterizada pelo
investimento direto, que envolvia a participacdo direta de firmas estrangeiras em setores
domésticos da economia através do licenciamento de tecnologia, que envolvia acordos e
pagamentos de royalties para a utilizacdo de tecnologias desenvolvidas por firmas

estrangeiras.

De fato, durante a década de 1960, como a necessidade era de adquirir tecnologia
rapidamente para incentivar o desenvolvimento industrial, a Coréia do Sul adotou uma
politica liberal de investimento direto. J4 na década de 1970 essa situacdo mudou. O
governo sul-coreano reverteu a politica de investimento direto € aumentou o controle.
Essas acoes refletiram a visdo do governo da Coréia do Sul de que o desenvolvimento
industrial tinha atingido um ponto de absor¢cdo de capacidades tecnolégicas para assimilar
tecnologias maduras. O ponto de vista que prevaleceu nesse momento foi o de que o

investimento direto poderia inibir o desenvolvimento industrial autdonomo. Medidas
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protecionais foram utilizadas pala proteger as industrias nascentes da competi¢do externa e
a protecdo a propriedade intelectual era fraca. J4 na década de 1980, o governo

gradualmente reverteu as restrigdes e liberou o controle sobre os investimentos diretos para

se ajustar as mudancas no mercado global (HAHM, PLEIN E FLORIDA, 1994).

Um dos resultados do processo de desenvolvimento cientifico e tecnolégico da
Coréia do Sul diz respeito ao aumento expressivo do patenteamento. Entre 1980 e 2006 o
nimero de patentes sul-coreanas depositadas no escritério norte-americano multiplicou-se
por um fator de 738 (OMPI, 2009). Apenas a titulo de compara¢do, no mesmo periodo, o
nimero de pedidos de patentes brasileiras depositadas no escritério norte-americano

multiplicou-se por cinco.

N

Em relagdo a transferéncia de tecnologia, o volume de transagdes envolvendo
transferéncia de tecnologia na Coréia do Sul em 2004 foi estimado em expressivos US$ 90
bilhdes anuais, dos quais US$ 30 bilhdes estdo associados a transferéncia de tecnologia
entre empresas e institutos de pesquisas nacionais e US$ 60 bilhdes referentes a atividades

de transferéncia de tecnologia internacionais, conforme pode ser observado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 — Tamanho estimado do mercado de transferéncia de tecnologia

na Coréia do Sul de 2004 em USS$ bilhoes

Tamanho do Mercado

Tipo Quantidade Total
Setor Privado 27
Transferéncias Domésticas 30
Pesquisa 3
Importacdo de Tecnologia 45
Transferéncias Internacionais 60
Exportacdo de Tecnologia 15

Fonte: Relatério de Transferéncia de Tecnologia e Comercializagdo da Coréia do Sul, 2005.
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No que diz respeito a aplicacdo da legislacio de defesa da concorréncia aos
contratos de licenciamento de patentes, o Monopoly Regulation and Fair Trade Act, de
1980, lida especificamente com essa questdo. Em seu artigo 32 ficou estabelecido que
certos tipos de contratos internacionais nao podem conter cldusulas que sejam consideradas
unfairs, incluindo atos excessivamente colaborativos, praticas de negdcios injustas e
manutencao de precos de revenda. Com base nesse artigo, a Korea Fair Trade Commission
(KFTC) estabeleceu o Types of and Criteria for Unfair Business Practices in International
Contracts. Esse Guia aplica-se aos contratos internacionais envolvendo patentes, direitos
de autor, modelos de utilidades, desenhos industriais € marcas. O conceito de unfairness de
um contrato é determinado ndo apenas nos termos do contrato em si, mas também com
base nos impactos causados na competicao, a duracao do contrato e a situagdo no mercado
relevante. O Guia apontou ainda a regra da razdo como forma de determinar quando a
pratica deve ser considerada ilegal para o caso de ndo ser proibida per se. Sob o Artigo 34°
do Fair Trade Act, a KFTC € a autoridade responsavel por tomar as medidas necessarias
para a corre¢do dos contratos, tais como cancelamentos e modificacoes. Entre os anos de

1981 e 1996, a KFTC adotou medidas corretivas em 1.578 casos (OECD, 1998).

Mais recentemente, em 2004, a KFTC estabeleceu o Guideline for Review Unfair
Trade Practice, um Guia para lidar com os conflitos entre os direitos de propriedade
intelectual e a legislacdo de defesa da concorréncia. Esse Guia tem como principal objetivo
estabelecer critérios para examinar a ilegalidade dos contratos e prevenir violacdes do Fair
Trade Act, apresentando exemplos do que pode ser considerado ilegal em termos de
comércio e regulando concreta e claramente o Artigo 23° do Types of and Criteria for
Unfair Business Practices in International Contracts € o Artigo 36° do Monopoly

Regulation and Fair Trade Act (KFTC, 2008).
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Outro ponto importante desse Guia € o estabelecimento de uma zona de seguranca,
baseada no poder de mercado e volume de venda dos agentes envolvidos, que pode ser
excetuada de exame por parte da KFTC. A Zona de Seguranga € limitada pela Cldusula 1*
do Artigo 23 do Types of and Criteria for Unfair Business Practices in International
Contract, entretanto, a KFTC pode examinar contratos dentro dessa zona caso ache
necessario. Assim, no caso sul-coreano os contratos ndo sao automaticamente considerados

legais apenas por estarem dentro da zona de seguranca.

Apresenta-se a seguir o modo como algumas praticas de licenciamento sao

avaliadas pelas autoridades sul-coreanas sob a 6tica dessa legislagdo.

3.2.3.1 Praticas de licenciamento e sua avaliacao sob a dtica da legislaciao sul-coreana

Em relagdo a recusa a licenciar, ainda que a legislacdo de patentes sul-coreana ndo
obrigue o detentor da patente a licenciar sua tecnologia, se hd necessidade publica e o
inventor nao licencia em até trés anos, uma ordem pode ser dada, mediante julgamento do
escritério de patentes. Além disso, se o licenciamento de uma patente depende de um outro
licenciamento, o interessado pode solicitar ao Escritério que julgue a obrigacdo de

licenciar (KFTC, 2008).

J4 no que diz respeito as vendas casadas, o Guia caracteriza como praticas
condendveis a obrigacdo de comprar partes de um produto licenciado tanto do licenciador
como de outra parte designada por ele e a obrigacdo de adotar tecnologias que ndo estio
necessariamente ligadas a melhora no desempenho da tecnologia licenciada. Por outro
lado, é permitida a obrigacao de comprar partes de um produto licenciado para garantir que

o produto licenciado tenha padrées minimos de qualidade e desempenho (KFTC, 2008).
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Os grantbacks, por sua vez, sdo considerados ilegais na Coréia do Sul quando o
licenciador obriga o licenciado a ceder os direitos sobre o uso dos melhoramentos na
tecnologia ou quando o licenciador, unilateralmente, obriga o licenciado a notifica-lo a
respeito de quaisquer melhoramentos sobre a tecnologia ou o produto. Por outro lado, sdao
considerados legais: a propriedade conjunta entre licenciador e licenciado sobre os direitos
de uso dos melhoramentos tecnolégicos mediante compensagdo; a notificacdo entre as
partes dos melhoramentos desenvolvidos ou o direito de uso sob as mesmas condi¢des para
ambos; e a notificacdo dos melhoramentos para o licenciador para que sejam garantidos o

controle de qualidade e a performance sobre a tecnologia licenciada (KFTC, 2008).

A exclusividade dos contratos na legislagdo coreana € regulada pelas leis de defesa
da concorréncia. A KFTC proibe contratos de exclusividade relacionados a: designacao de
limites maximos ou niveis minimos de produg¢do e venda de produtos licenciados;
proibicao de que o licenciado faca melhorias técnicas ou investimentos em P&D sobre a
tecnologia ou produto licenciados sem a aprovacdo do licenciador; proibi¢do de que o
licenciado comercialize, sem a anuéncia do licenciador, produtos similares que podem
substituir o produto licenciado durante os termos do contrato ou apds sua expiracao; ou ao
pagamento de royalties sobre produtos que ndo estdo incorporados a tecnologia licenciada

(OECD, 1998).

O Guia coreano proibe ainda os contratos que restrinjam: a designa¢do de clientes,
a determina¢@o de um método de negdcios especifico, a designacdo de precos de revenda, a
necessidade de consenso do licenciador para aprovar a exportacdo de produtos, a
designacdo de quantidade a ser exportada e dos paises para os quais o produto pode ou nao

ser exportado (OECD, 1998).
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Por fim, em relacdo aos pools de patentes e ao licenciamento cruzado, embora o
Guia coreano nao estabeleca estatutos que definam quando estes violam as leis de defesa
da concorréncia, as autoridades coreanas entendem que o estabelecimento de padrdes de
violagdes e consideragdes sobre o assunto pode ter efeitos preventivos importantes que
garantam a aplicacao das leis de concorréncia. Por exemplo, se dois ou mais licenciadores
entram em um licenciamento cruzado por duas ou mais tecnologias patenteadas, devem ser
feitas algumas avaliacdes sobre o impacto desse acordo sobre a competicao no mercado. Se
as avaliagdes levarem a conclusdo de que o licenciamento cruzado afeta a competicao,
entdo haverda uma violagdo das leis de defesa da concorréncia. J4 se essas mesmas
empresas estiverem também engajadas em um patent pooling, entdo, sob a perspectiva
coreana, haverd uma violacao da lei de concorréncia pois os patent poolings sempre afetam

a competi¢do (OECD, 1998).

Este entendimento estd relacionado a provisdo de “presun¢do de acordo” para a
avaliacdo de cartéis que estd prevista no Monopoly Regulation and Fair Trade Act coreano.
Tal provisdo foi criada em resposta aos acordos entre as firmas, que tém se tornado cada
vez mais sofisticados, incluindo ai o licenciamento-cruzado de patentes e os patent-
poolings. Existem duas instincias para a aplicacdo dessa provisdo na Coréia do Sul. A
primeira € a instancia da Suprema Corte Coreana, que interpreta a lei de maneira rigida,
presumindo que qualquer restricdo na competicdo provém de um ato colaborativo ilegal.
Mais recentemente, entretanto, muitos casos envolvendo essa presuncdo foram refutados.
A segunda € a instincia da Korean Fair Trade Comission, que mesmo nos casos em que ha
restricdes a competicdo, ndo presume que o acordo seja necessariamente um ato
colaborativo ilegal, mas faz uma andlise para identificar se hd ou ndo prejuizo para a

concorréncia (JON, 2005).
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3.2.4 Consideracoes a respeito das legislacoes analisadas

Existem algumas semelhancas e diferengas significativas entre a legislacdo
antitruste nas jurisprudéncias européia, norte-americana e sul-coreana relativas ao
licenciamento de patentes. Nos Estados Unidos os estatutos sdo extensos e sujeitos a
interpretacdo judicial. Entretanto, o DoJ e o FTC disponibilizam guias que servem de
panorama das praticas de licenciamento envolvendo direitos de propriedade intelectual. Na
Unido Européia, o TTBE explicita uma lista de praticas que sdo condenadas, liberadas
(exemptions) ou sujeitas a andlise pela Regra da Razdao. O TTBE proporciona um
panorama claro, embora mais restritivo, em relacdo a jurisprudéncia norte-americana

(GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A politica de defesa da concorréncia estabelecia pela Comissdo da Comunidade
Européia reconhece a existéncia do monopodlio conferido e garantido pela lei de
propriedade intelectual, mas isso ndo significa que o exercicio e a exploracdo dos direitos
niao necessite ser examinado pelas leis de competicio. A concessdao de patentes e o
licenciamento sdo eventos distintos que devem ser tratados de formas distintas. As regras
de competicdo, de uma forma geral, ndo aceitam qualquer restricdio que possibilite ao

licenciador obter lucro méximo de seu monopdlio (CE, 2002).

Ja a abordagem norte-americana, em especial no Guia de 1995, é diferente da
adotada pela Unido Européia. A preocupagdo nos EUA é em relagdo a possibilidade dos
contratos de licenciamento restringirem a competi¢ao entre firmas que seriam concorrentes
horizontais em uma situacdo de auséncia da licenca. O detentor do DPI nao é obrigado a

criar competi¢ao para a sua propria tecnologia e, a principio, € livre para impor restri¢des
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no contrato de licenciamento. A abordagem americana ndo apenas reconhece a existéncia
do monopdlio, como também em geral respeita os direitos do detentor da patente explorar

completamente os beneficios do direito.

Também em relac@o a legislacdo norte-americana € interessante observar algumas
clausulas sdo julgadas pela 6tica da legislacdo de patentes e outras pela 6tica da legislacao
antitruste. As vendas casadas, package licensing, royalties sobre vendas totais e grantbacks
sao julgados com base na Patent Misuse. J4 para os casos de recusa a licenciar, fixacdo de

precos de revenda e as cldusulas de exclusividade, aplica-se a legislac@o antitruste.

Em relacdo as cldusulas que nao dizem respeito a explora¢ao do direito em si como
a venda casada e as cldusulas de nao-competi¢do, tanto na Coréia do Sul, como nos EUA e
na UE, ha regras aplicdveis. Enquanto nos EUA ¢ aplicada a regra da razdo, levando em
consideragdo o poder de mercado e a estrutura do mercado relevante, na UE a TTBE
classifica esse tipo de cldusulas na blacklisted provision e na Coréia do Sul a prética é
condendvel se o produto ou servico associado ndo for relacionado com a tecnologia

licenciada.

Nos EUA e na Unido Européia, ha também uma clara distincdo entre os
licenciamentos entre firmas competidoras e entre as ndao-competidoras. Para o segundo
caso, o tratamento tende a ser mais flexivel para a exploracdo do direito. A abordagem
norte-americana impde limites a possibilidade da politica de defesa da concorréncia
intervir em acordos de licenciamento entre firmas que ndo sejam concorrentes. Ja na UE,
embora mais leves do que no caso das firmas competidoras, ha também restricdes para

acordos entre firmas ndo competidoras, em particular no que diz respeito aos territorios,
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pois atinge diretamente o objetivo de integracdo de mercado proposto pela politica de

competi¢ao.

Em relacdo a existéncia de zonas dentro das quais os acordos ndo sdo avaliados, as
trés legislacdes analisadas possuem tal determinag¢ao. Nos EUA, nos acordos entre firmas
competidoras existe a safety zone, que € aplicada para todas as licencas entre competidores.
O TTBE de 2004, por sua vez, leva em consideracdo o market share das firmas nos
acordos tanto entre firmas competidoras como entre firmas nao-competidoras, embora o
percentual varie de acordo com a natureza da relacdo. Por fim, na Coréia do Sul, a KFTC
pode examinar contratos dentro dessa zona caso ache necessdrio. Assim, no caso sul-
coreano os contratos ndo sdo automaticamente considerados legais apenas por estarem

dentro da zona de seguranca.

Deve-se ressaltar ainda que, em termos da regulacdo de cartéis, a Coréia do Sul
possui uma provisao de “presungdo de acordo” que ndo existe nos Estados Unidos nem na
Unido Européia. Na realidade, a regulacido no caso da Coréia tem a mesma base que nos
EUA e na Unido Européia. A unica diferenca é que, no caso da Coréia o 6nus da prova de
que nao houve acordo € da empresa. Em termos de decisdao do que deve ser considerado
como um acordo prejudicial a concorréncia no mercado e o que pode ser permitido, tanto a

Coréia, como os EUA e a UE usam geralmente padrdes similares (JON, 2005).

Outro ponto a ser destacado em relacdo a legislacdo sul-coreana € que existe um
maior numero de cldusulas proibidas tais como a designagdo de cliente, a fixacdo de precos
de revenda, a obrigacdo de notificacdo de melhoramento na tecnologia, a venda casada de
produtos ou servicos ndo relacionadas a tecnologia licenciada e outras cldusulas

relacionadas a exclusividade. Além disso, a possibilidade de avaliacdo de contratos mesmo
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dentro da zona de seguranca também demonstra uma maior limitacdo a acdo das partes

envolvidas no contratos que podem ser consideradas abusivas.

A andlise da experiéncia dos paises mostra que os contratos de licenciamento
devem ser submetidos a anélise da defesa da concorréncia. Isso leva a conclusiao de que o
Brasil também deveria vincular o controle do licenciamento as regras de defesa da
concorréncia e, entdo definir como aplicar essas regras efetivamente. Nessa aplicacdo a

andlise econdmica das experiéncias de outros paises € valiosa.

3.3 — Consideracées finais do Capitulo

Este Capitulo analisou a experiéncia internacional na interagdo entre as politicas de
defesa da concorréncia e de propriedade intelectual. Primeiramente apresentaram-se
aspectos relacionados a Propriedade Intelectual que dizem respeito a defesa da
concorréncia na Legislacdo Internacional. O Acordo TRIPS regulamentou que algumas
praticas ou condicdes de licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem
restringir a concorréncia, afetando negativamente o comércio e, portanto, € aceitdvel que as
legislacdes nacionais proibam determinadas praticas. Por outro lado, o debate em TRIPS ¢é
mais focado no licenciamento compulsério e em questdes voltadas para a saide publica, e
ndo nos limites aceitdveis para a protecdo. A legislacdo internacional, portanto, ndo resolve
qual a extensdo das consideracdes a respeito da defesa da concorréncia que devem limitar o

escopo das patentes e das licencas.

Mesmo nos casos de paises com regimes de defesa da concorréncia maduros, existe

uma grande diversidade de padrdes dessa defesa, o que dificulta a possibilidade de uma
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harmonizacdo entre as legislacdes. Embora a maior parte dos paises esteja em
convergéncia no que diz respeito aos padrdes dos direitos de propriedade intelectual, o
mesmo nao ocorre em relacdo a forma como esses direitos sdo licenciados (RILL E

SCHECHTER, 2003).

Foi analisado primeiramente o caso dos Estados Unidos, onde a intera¢do entre as
duas politicas ja se encontra em fase bastante avancada. Em 1995, a anélise de defesa da
concorréncia dos contratos de licenciamento em tecnologia nos EUA passou a ser feita sob
as regras do Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Tal guia
considera a propriedade intelectual essencialmente compardvel a qualquer outra forma de
propriedade, ndo presume que a propriedade intelectual cria necessariamente poder de
mercado e entende que o licenciamento de tecnologia permite as firmas combinarem
fatores complementares de producdo e geralmente é pro-competitivo. Com base nestes
principios, € possivel perceber que o guia em vigéncia nos EUA € bastante compreensivo
em relacdo as praticas especificas adotadas pelos detentores de DPIs, tais como a divisdo

horizontal do mercado, a fixagdo de precos e a manuten¢do de precos de revenda.

Outra caracteristica analisada na legislacdo norte-americana € a defini¢do de uma
zona de seguranca dentro da qual os contratos de licenciamento ndo sdo avaliados pela
defesa da concorréncia. Fora dessa zona de seguranca, os contratos que ndo gerem
eficiéncia sdo avaliados pela regra per se, para todos os outros casos, a avaliacio é feita

pela Regra da Razdo (DOJ E FTC, 1995).

Este Capitulo analisou também o caso europeu. Na Unido Européia, um aspecto
interessante da TTBE de 1996 foi a classificagdo das cldusulas dos contratos de

licenciamento de patentes entre white, grey e black clauses. As white clauses sdo aquelas
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que, de uma forma geral, estdo livres de andlise pelo 6rgao regulador. Ja as cldusulas que
violam o Artigo 81.1 e que cuja inclusdo leva o acordo inteiro para fora do escopo da Block
Exemption sao conhecidas como black clauses e sdo, em principio, vedadas. Por fim, as
cldusulas que necessitam de uma andlise caso a caso por nao serem nem expressamente
permitidas nem proibidas sdo conhecidas como grey clauses e, nesse caso, devem ser

analisadas caso a caso.

Em 2004, foi aprovada uma nova TTBE, que passou a diferenciar na andlise as
firmas competidoras e ndo-competidoras. Dessa forma, dependendo da natureza vertical ou
horizontal da relacdo entre as firmas, a forma de avaliacdo das cldusulas passou a ser
menos ou mais rigida, respectivamente. Esse novo regulamento passou a incluir na andlise
a avaliacdo do percentual de parcela do mercado relevante das firmas de forma a sé
analisar os casos em que as firmas detenham parcela expressiva do mercado. Outra
contribuicao do regulamento foi a exclusao da classifica¢do das cldusulas entre white, grey
e black e sua substitui¢do por uma blacklisted provision, também diferenciada para acordos

entre firmas competidoras e ndo-competidoras.

Na andlise da experiéncia Coreana, por sua vez, pode-se observar que o pais
também se encontra em estagio relativamente avancado na interacdo entre as politicas. Em
2004, a KFTC publicou o Guideline for Review Unfair Trade Practice que estabeleceu
critérios para examinar a ilegalidade dos contratos e prevenir violagdes do Fair Trade Act.
Tal guia apresenta exemplos claros do que pode ser considerado ilegal e regula claramente
0 os artigos que tratam sobre o tema na legislacdo coreana. Foi visto também que na Coréia
do Sul também existe uma zona de seguranca, baseada no poder de mercado e volume de

venda dos agentes envolvidos, entretanto, diferentemente do que ocorre no caso norte-
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americano, os contratos ndo sdo automaticamente considerados legais apenas por estarem

dentro da zona de seguranca, podendo a KFTC examinar os contratos caso ache necessario.

Uma revisdo comparativa da experiéncia e da legislacdo de outros paises € um
passo importante para a formulacdo de regras coerentes para o caso brasileiro. No préximo
Capitulo serdo discutidas algumas sugestdes de politicas que poderiam vir a ser

implantadas no Brasil, dadas suas caracteristicas especificas.
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CAPITULO IV — A DEFESA DA CONCORRENCIA EM CONTRATOS
DE LICENCIAMENTO DE PATENTES NO BRASIL

Este Capitulo tem como objetivo avaliar alguns aspectos relacionados a interacdo
entre as politicas de defesa da concorréncia e de propriedade industrial no Brasil.
Primeiramente apresenta-se um histérico da intera¢do entre as duas politicas no pais. A
andlise da legislacdo € importante, pois a imposicao de regras que limitem ou permitam
maior liberalidade no tratamento conferido aos contratos de transferéncia de tecnologia

influencia a decisdo de licenciar.

No Brasil ocorreu uma mudanga regulatéria a partir da promulgacdo das leis de
propriedade industrial e de defesa da concorréncia, durante a década de 1990. Ambas
foram calcadas na transformagado politico-econdmica em dire¢ao a liberalizacio pela qual
passou o Pais. Esse novo modelo regulatério substituiu a regulacdo dos contratos de
licenciamento de patentes, antes realizada diretamente pelo 6rgdo responsavel pelos
contratos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por uma regulagdo indireta
feita pelo 6rgdo de defesa da concorréncia, o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE). Assim, o papel do INPI deixou de ser regulatério, passando ao de
apenas averbar os contratos, com a finalidade de legitimar remessas de divisas ao exterior
como pagamento pela tecnologia negociada e autorizar a dedugao fiscal das importancias

pagas a titulo de royalties pelos direitos de propriedade industrial.
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Ap6s essa andlise da mudanca regulatéria, sdo apresentadas as principais questoes
relativas ao modelo atual de defesa da concorréncia brasileiro e como ele € aplicado nos
contratos de licenciamento de patentes. E abordada também a regulacdo dos contratos de
licenciamento de forma a se propor algumas a¢des de integracdo entre a Lei de Propriedade
Industrial e a Lei de Defesa da Concorréncia que poderiam vir a ser implantadas no Brasil.
Para tanto, parte-se do que foi apresentado nos capitulos anteriores sobre as formas de
regulacdo praticadas em diversos paises e das caracteristicas especificas da industria

brasileira.

4.1 — Modelos regulatorios do licenciamento de patentes no Brasil

A tradi¢do brasileira € longa no que diz respeito ao uso do Sistema de Propriedade
Industrial. O Brasil foi o quarto pais do mundo a ter uma Lei de PI: o alvard de D. Joao VI,
datado de 1809*. O Pais também foi um dos 14 paises signatarios da CUP em 1883, ¢ a
Constituicdo de 1824 ja assegurava os direitos dos inventores de propriedade sobre suas

descobertas e producdes (INPI, 2008).

Em 1970 o governo aprovou a Lei 5.648/1970 que transformou o entdo
Departamento Nacional de Propriedade Industrial em Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), com o objetivo de regular a propriedade industrial no Brasil. Em 1971, a
Lei 5.772/1971 instituiu o Cédigo da Propriedade Industrial. Em relagdo a transferéncia de

tecnologia, o Pais passou a adotar um modelo intervencionista de regulacdo direta, baseado

“ Ap6s a Inglaterra (Estatuto dos Monopdlios-1623), os Estados Unidos, em 1790 e a Franca (Lei de
privilégio das Invenc¢des-1791) (MACHLUP E PENROSE, 1950).
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no Ato Normativo no. 15/1975, instituido no ambito da politica de substituicdo de
importagdes, que buscava uma maior independéncia brasileira por meio do
desenvolvimento da industria nacional. Esse modelo de intervencdo direta passou a ser
adotado por alguns paises em desenvolvimento no dmbito da Nova Ordem Econdmica
Internacional (NOEI), que, conforme visto no Capitulo 3, criticava o liberalismo e
defendia a atuag¢do do Estado como impulsionador do desenvolvimento industrial por meio,
entre outros, do estabelecimento de regras para a conducao de transagdes tecnoldgicas e do

acesso amplo e mais favordvel a ciéncia e tecnologia (TiMM, 2008).

Entretanto, as reformas liberais que ocorreram em diversos paises do mundo a
partir da década de 1980 introduziram mudancas significativas no modo de organizac¢io
industrial e o modelo intervencionista de regulacdo direta da transferéncia de tecnologia
deu lugar a um novo modelo regulatério durante a onda liberalizante pela qual passou o

Brasil na década de 1990.

4.1.1 O modelo intervencionista

O modelo de intervengdo direta sobre os contratos de transferéncia de tecnologia
que prevaleceu no Brasil a partir da década de 1970 esta relacionado ao debate ocorrido
nas décadas anteriores sobre o desenvolvimento, a NOEI e o direito de acesso a novas
tecnologias que apresentou o Cdédigo Internacional de Conduta para Transferéncia de

Tecnologia®. Nesse momento, os paises desenvolvidos preocupavam-se com as regras de

% Conforme visto no Capitulo 3, o Cédigo Internacional de Conduta para Transferéncia de Tecnologia foi
um conjunto de préticas restritivas a serem condenadas, estabelecido no dmbito da UNCTAD. Enquanto as
nagdes desenvolvidas restringiam praticas que afetavam somente a concorréncia, os paises em
desenvolvimento também queriam restringir praticas que interferissem no fluxo de tecnologia para o setor



147

defesa da concorréncia nos contratos internacionais de transferéncia de tecnologia ao passo
que os paises em desenvolvimento, em especial os latino-americanos, tentavam
desenvolver a industria de tecnologia nacional protegendo-a da competi¢do das empresas
multinacionais. Na auséncia de consenso, alguns paises em desenvolvimento passaram a

controlar os contratos de licenciamento buscando esses objetivos (FIKENTSCHER, 1980).

No Brasil, a primeira legislacdo que tratou especificamente da importacdo de
tecnologia foi a Lei no. 4.131/1962, estabelecendo que os Contratos de Transferéncia de
Tecnologia deveriam ser registrados na SUMOC* e proibindo a remessa de royalties pelo
uso de marcas e patentes das subsididrias para as matrizes. Na regulamentacdo dessa Lei,
dada pelo Decreto 53.541/1964, a importagdo de tecnologia e o pagamento de royalties
passaram a ser regulados de duas maneiras: (i) por meio de um limite de preco maximo a
ser pago pelas empresas brasileiras para a compra de tecnologia ou licenciamento de
direitos de propriedade industrial; e (ii) pela determinacdo de tempo méaximo de pagamento
por assisténcia técnica, ou seja, nenhum pagamento a titulo de assisténcia técnica poderia
ser deduzido como despesa operacional apds os cinco anos do inicio da etapa produtiva,
salvo prorrogacao especial concedida pelas autoridades monetérias (CASSSIOLATO E ELIAS,
2003). Pouco tempo mais tarde, em 1964, o regime militar instituiu a nova legislagdo de
capital estrangeiro (Lei 4.390/1964) e a Lei 4.506/1964, que trata, em seus artigos 52 e 71,
da deducdo fiscal das despesas pagas a titulo de royalties (Lei 5.506/1964) baseada na

Portaria do Ministério da Fazenda n°. 436/1958.

produtivo, levando em conta nao apenas questdes relativas ao direito concorrencial, mas também o interesse
social.

A Superintendéncia da Moeda e do Crédito (SUMOC), criada em 1945, foi a autoridade monetaria
brasileira antes da criacdo do Banco Central do Brasil.
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Com a criacdo do INPI em 1970 e a instituicdo do Cédigo de Propriedade Industrial
em 1971 no contexto do modelo de industrializacdio baseado na substituicdo de
importagcdes, a regulacdo da importacdo de tecnologia ganhou impulso no Brasil. O
Cdédigo, além de assegurar a concessao e o licenciamento da propriedade industrial, exigia
também, em seu artigo 126, a anélise e averbacao pelo INPI de todos os atos e contratos de
transferéncia de tecnologia, que incluiam o licenciamento de patentes e marcas € Os
acordos de assisténcia técnica. A avaliacdo do INPI incluia uma escala maxima de
pagamentos baseado nos tetos de deducdo de impostos para transferéncia de tecnologia
(Portaria n°. 436/1958 do Ministério da Fazenda). Ademais, é importante salientar que nos
casos de controle aciondrio majoritariamente estrangeiro e de fornecimento de tecnologia
pela empresa matriz, ndo eram permitidos pagamentos de royalties por patentes ou marcas

comerciais (Lei 5.772/1971).

Em 1975, com a edi¢do do Ato Normativo no. 15/1975, as normas a respeito dos
acordos de transferéncia de tecnologia foram alteradas significativamente. De acordo com

Barbosa (2005¢, p. 15):

“Segundo o AN 15, seriam vedadas as disposicoes restritivas a exploracdo efetiva
do objeto da patente, bem como para atividades do licenciado, principalmente, as
que:

(i)  Regule, determine, altere ou limite a producdo, venda, preco, publicidade ou
difusdo, distribuicdo, comercializagdo ou exportagdo, bem como a
contratacdo de pessoal e a reserva ou a distribuicdo de mercados ou a
exclusdo de algum deles, excetuado, neste ultimo caso, quando admitida pela
legislacdo de propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por
legislacdo especifica do pais do licenciador ou, ainda quando decorrente de
Ato, ou Acordo Internacional de que o Brasil participe;

(ii) Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessarios a
fabricacdo ou utilizacdo do processo, bem como de materiais, mdquinas e
equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive
de procedéncia interna;
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(iii) Estabeleca a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a titulo gratuito, as
inovagoes, melhoramentos ou aperfeicoamento por ele introduzidos ou
obtidos no pais com relacdo ‘a tecnologia transferida, os quais poderdo ser
transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condigoes da tecnologia transferida;

(iv) Impeca a livre utilizacdo dos dados e das informacdes transmitidas, apos a
extin¢do da patente;

(v) Contenha disposicoes passiveis de limitar, regular, alterar, interromper ou
impedir a politica e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnologico

do licenciado;

(vi) Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou
obtidos no pais pelo licenciador;

(vii) Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais acoes de
terceiros, originadas de vicios ou defeitos inerentes ao contetido do objeto da
licenca de que trata o contrato;

(viii) Transfira para o licenciado a responsabilidade e o onus, inclusive financeiro,
pela manutencdo do direito de propriedade industrial concedido ao
privilégio, no Pais”.

Assim, com o estabelecimento do Ato Normativo no. 15, o INPI passou a ter o
papel de implementar a politica governamental na area de tecnologia. O Ato n. 15, além de
reclassificar as categorias dos contratos de transferéncia de tecnologia®, estabeleceu que o
INPI passaria a regular as transagdes de tecnologia mediante autorizacdo prévia das

operacoes, incluindo a imposicdo de limites de validade e controle de certas cldusulas

contratuais (INPI, 1975).

Por essa legislacdo, as empresas deveriam apresentar os dispéndios com o
licenciamento de forma detalhada e ndao como um pacote fechado de direitos, os
pagamentos por servicos técnicos especializados ndo poderiam ser baseados em
porcentagem das vendas, mas em valores fixos, as empresas brasileiras deveriam

apresentar seus proprios projetos de desenvolvimento tecnoldgico e os acordos de know-

¥ As novas categorias contratuais estabelecidas nesse ato eram: Cooperagio Técnica Industrial,
Fornecimento de Tecnologia Industrial, Licenga de Exploracdo de Patentes, Licenca de Uso de Marcas e
Servigos de Assisténcia Técnica (INPI, 2008).
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how deveriam ter limitacdo de tempo de duragao e clausulas especificas de transferéncia de

tecnologia (INPI, 1975).

Os termos dos contratos relacionados a transferéncia de tecnologia deveriam passar
por controle e aprovagdo pelo INPI. O ato normativo autorizava o INPI a: realizar uma
andlise de razoabilidade econdmica do valor a ser pago a titulo de royalties; determinar o
total de custos e beneficios que a economia do pais receptor poderia obter dos acordos; e
realizar uma avaliacdo tecnoldgica para verificar se a tecnologia poderia ou nio ser
desenvolvida localmente. Em relacdo as operagdes de companhias subsididrias, proibia-se
a deducdo dos royalties sobre a renda tributdvel para pagamentos feitos a matriz ou as
filiais estrangeiras. Qualquer cldusula que, apds a andlise pelo INPI, ndo se adequasse as
disposi¢cdes do ato normativo eram consideradas nulas e o registro do contrato poderia ser
negado (INPI, 1975). Aqui, cabe ressaltar, conforme Barbosa (1984), que o INPI nao
aplicava a regra da razao em sua andlise, mas tendia a analisar todas as cldusulas restritivas

como se fossem abusivas per se.

Esse modelo intervencionista tinha como principal objetivo proteger e desenvolver
a industria local, fortalecendo o poder de barganha das empresas nacionais importadoras de
tecnologia frente a larga vantagem tecnoldgica das companhias internacionais,
aperfeicoando a assimilagdo da tecnologia transferida e protegendo a balanca de
pagamentos. Entretanto, o ja citado contexto politico-econdmico de reformas liberais levou
o governo brasileiro a substituir o modelo intervencionista de regulacdo direta da
transferéncia de tecnologia por um novo modelo regulatério liberal. O Ato Normativo n°

120/1993, a nova Lei de Propriedade Industrial e a nova Lei da Concorréncia modificaram

significativamente o tratamento dado aos acordos de transferéncia de tecnologia e
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estabeleceram um controle pela legislacdo de defesa da concorréncia, conforme serd visto a

seguir.

4.1.2 O modelo liberal da década de 1990

A partir de 1990, depois de seguidas crises econdmicas que afetaram o Pais*® e com
o ambiente anti-intervencionista que emergiu no mundo, ocorreram significativas
mudangas institucionais no Brasil no sentido da liberalizacio de mercados. O Governo
Collor introduziu um pacote de reformas que objetivavam essencialmente a privatizagcdo e
a liberalizacdo do comércio, além da estabilizacdo econdmica. Tais politicas liberalizantes
foram fortalecidas nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a

2002.

De fato, desde o inicio da década de 1980, de acordo com o Relatério Final do
Estudo da Competitividade da Industria Brasileira, do Ministério de Ciéncia e Tecnologia
(1993), a industria nacional vinha apresentando uma perda de competitividade, baixo
indice de desenvolvimento de tecnologia local e dificuldade dos produtos brasileiros
competirem no mercado externo devido a baixa qualidade. Os produtores, devido ao
subsidio governamental, estavam extraindo maior parcela de lucros em vez de

desenvolverem produtos de alta tecnologia (CASSIOLATO E ELIAS, 2003).

* Durante a década de 1980 o Brasil enfrentou o segundo choque do petréleo e a crise fiscal de 1982, com a
expressiva divida externa brasileira prejudicando o financiamento estrangeiro. O Pais passou por um periodo
de inflacdo galopante e durante a década, houve oito planos para estabilizar a inflacdo e quatro moedas
diferentes (STEVENS, 1993).
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Em relacdo a propriedade intelectual, também se ampliou o debate mundial durante
as reformas liberais da década de 1990, levando a uma nova regulagdo de mercado, em

especial de protecdo dos direitos de propriedade intelectual.

Durante as negociagdes internacionais sobre regulacdo, priorizou-se a
homogeneizagdo, em particular pelo interesse de paises industrializados com a competicao
global por produtos de alta tecnologia. O processo de negociagdo internacional iniciou-se
ainda na década de 70, com a Revisdao da Convengdo de Paris, e foi finalizado com a
Rodada Uruguai do GATT, que instituiu o Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS) em 1994. Assim como
outros paises em desenvolvimento, o Brasil se viu pressionado a alterar a legislacdo de

protecdo aos direitos de propriedade industrial (CASSIOLATO E ELIAS, 2003).

Os objetivos dos paises industrializados, em especial dos Estados Unidos, eram a
superacao de barreiras tarifarias e a eliminag@o de praticas comerciais restritivas por meio
de medidas de retaliacio. Os EUA estavam passando por um periodo de perda de
competitividade frente a paises de industrializacdo recente como o Japdo e a balanca
comercial norte-americana apresentava sucessivos déficits (SCHERER, 2007). Dentre as
acOes para conter o fluxo para fora do Pais das tecnologias geradas nos EUA, estava a
inser¢do do tema propriedade intelectual nas negociacdes do GATT. Com a inclusdo desse
tema, os paises em desenvolvimento, apesar de todas as dificuldades das industrias
nascentes, tiveram que se submeter as mesmas regras dos paises industrializados no que
diz respeito ao estabelecimento de patamares minimos de protecio de direitos de
propriedade intelectual. Assim, os paises desenvolvidos conseguiriam consolidar
mundialmente seus direitos relativos aos conhecimentos e tecnologias gerados

internamente e gerar recursos advindos da observancia desses direitos em outros paises.
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Diante desse cendrio mundial, uma prética intervencionista com relacdo aos
contratos de licenciamento, tal como ocorria no Brasil, seria incompativel com os objetivos
da politica brasileira e com o fato da economia nacional estar dependente de investimento
externo. No ambito das reformas, o INPI inicia o processo de liberalizagao e implementa,
em 1991, a Resolugdo n°® 22/1991 e, em 1993, os Atos Normativos n° 116/1993 e 120/1993,
a partir dos quais o Instituto ndo promoveria mais a andlise das condi¢des contratuais

relativas a prazos, valores ou abuso de poder econdmico.

A Resolugdo n°® 22/1991 restringiu os contratos de transferéncia de tecnologia a
quatro tipos: (i) exploracao de patente; (ii) uso de marcas; (iii) importa¢do de tecnologia e
(iv) prestacdo de servigcos de assisténcia técnica e cientifica; e diminuiu suas requisi¢oes.
Além disso, a resolu¢do requeria a prestagdo de assisténcia técnica e informacional do
transferidor de tecnologia e, em seu artigo 12, limitava o preco da transac@o pelos pregos

praticados em contratos similares (INPI, 1991).

A maior liberalizacdo ocorreu de fato com o Ato Normativo n° 120/1993, que
eliminou todos os requisitos substanciais para os contratos de transferéncia de tecnologia.
O INPI passou analisar apenas a situacdo das marcas e patentes licenciadas, ndo fazendo
mais nenhum tipo de andlise em relagdo a pre¢o®, condi¢cbes de pagamento, tipo e
condi¢des de transferéncia de tecnologia, prazos contratuais, limitacdes de uso,
acumulacdo de objetos contratuais, legislacdo aplicdvel, jurisdicio competente e demais
cldusulas. Além disso, o INPI ndo poderia mais recusar a averbacio de contratos alegando

violacdo repressora de concorréncia desleal, legislacdo antitruste, abuso de poder

% Cabe ressaltar que nos casos de transferéncia de tecnologia entre matriz e subsididria ha limites de
remessas baseado no limite de dedugdo fiscal dada pela Portaria n® 436/1958.
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econdémico ou de direitos do consumidor®. O ato criou ainda o registro por decurso de
prazo e, na auséncia de qualquer objecdo, o contrato passou a ser automaticamente

averbado em um prazo maximo de 30 dias (INPI, 1993A).

Assim, o papel do INPI passou a ser apenas de consultoria a0 governo e empresas
brasileiras em relagdo a aquisicdo de tecnologia e licenciamentos e de averbagdo de
contratos com a finalidade de legitimar remessas de divisas ao exterior como pagamento
pela tecnologia negociada e autorizar dedutibilidade fiscal das importancias pagas a titulo
de royalties pelos direitos de propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos
industriais), bem como a titulo de fornecimento de tecnologia (know how e assisténcia

técnica) e franquia (INPI, 1993a).

A partir de 1995, TRIPS passou a vigorar nos paises signatarios, incluindo o Brasil
pelo Decreto n° 1.355/1994, que teve que alterar o aparato regulatdrio relativo 2 matéria.
Em 14 de maio de 1996, no ambito da Politica Industrial e de Comércio Exterior, foi
aprovada a Lei 9.279/1996, a nova Lei de Propriedade Industrial do Brasil. O enfoque
basico desta politica industrial foi a ampliacdo da competitividade da inddstria brasileira,
diferentemente das politicas anteriores, como a de substituicdo de importagdes, cujo foco
era a expansdo da capacidade produtiva (ERBER, 1992). As mudangas econOmicas
necessitavam de uma legislagdo de propriedade industrial que garantisse o fluxo de

investimento estrangeiro advindo do processo de desregulamentacdo e privatizagao.

Alguns dos principais aspectos relativos a propriedade industrial introduzidos na

nova lei de PI relacionavam-se a ampliacdo do patenteamento para processos € produtos

5 : A . z

! Entretanto, de acordo com Barbosa (2005¢), a existéncia de cldusulas nos contratos que fossem contra as
normas do direito, assim como a existéncia de pactos antijuridicos poderiam ser desprezados como nulos pelo
INPI.
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quimicos e farmacéuticos, alimenticios e na darea de biotecnologia; a instituicao da licenga
compulsdria, que serd abordada brevemente no item 4.2.1; ao dever de exploragdao do
objeto da patente no territério nacional e a flexibilidade nas normas dos contratos de
transferéncia de tecnologia. Em relacdo aos contratos de transferéncia de tecnologia, de
acordo com a Lei 9.279/1996, o papel do INPI ficou restrito a averbacdo dos contratos,

conforme o artigo 211° (Lei 9.279/96).

Em 1997, o INPI aprovou o Ato Normativo n° 135/1997, que adaptava o Ato
Normativo n°® 120/1993 a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O Ato no.
135 reafirmou que o INPI nao teria poder de recusar o registro dos contratos de
transferéncia de tecnologia baseado na anélise do contetdo de suas cldusulas. Os requisitos
para a averbacdo seriam apenas a indicacdo clara do seu objeto, a remuneracao e os prazos
de vigéncia e execu¢do, conforme determinado no artigo 3° do ato normativo. O papel de
consultoria do INPI ao governo e empresas brasileiras seria realizado, conforme o artigo
5°, por meio de identificacdo de patentes disponiveis para licenciamento; indicagdo de
fontes de aquisi¢do de know-how e assisténcia técnica; e elaboragcdo de estudos e relatorios
baseados nos dados relativos as averbagdes realizadas no INPI, visando subsidiar politicas
setoriais especificas. Ademais, o INPI cumpriria o papel de subsidiar as negociacdes de
tecnologia por meio de pesquisa de precos médios praticados nos contratos e coletando

dados a respeito de formas de negociagcdao (INPI, 1997).

> De acordo com o artigo 211 da Lei 9.279/1996, “o INPI fard o registro dos contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relagdo a
terceiros”. As formas e os prazos de pagamento sdo estabelecidos de acordo com a negociacdo contratual,
devendo ser levados em conta os niveis de precos praticados nacional e internacionalmente em contratagdes
similares. As formas de pagamento mais usuais negociadas nos contratos sdo: valor fixo; percentual por
quantidade produzida ou vendida; e percentual sobre o preco liquido de venda (INPI, 2008).
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Como conseqiiéncia das reformas da década de 1990, dos programas de
estabilizacdo monetdria, da flexibilizacdo na legislacdo fiscal e cambial relativa as
remessas por transferéncia de tecnologia e da adesdo a TRIPS, houve uma mudanca
significativa no volume de pagamentos por importacao de tecnologia pela via contratual. O
processo de privatizacdo de empresas estatais e a concessdo de servico publico a
exploracdo da iniciativa privada também produziram impactos, embora diferenciados entre
os setores, no nimero de contratos de transferéncia de tecnologia e no volume de remessas
em divisas ao exterior: de 1991 a 2001 o valor das remessas feitas para o exterior por
importacdo de transferéncia de tecnologia subiu de US$201 milhdes para US$2,134

bilhdes (CASSIOLATO E ELIAS, 2003, p. 27).

No cendrio de liberalizagao, as leis de defesa da concorréncia também deveriam ser
modificadas de forma a coibir abusos de poder de mercado e promover a concorréncia,
garantindo a eficiéncia dos mercados. No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE) passaria a ser o responsdvel pela regulacio das operacdes de

transferéncia de tecnologia, conforme serd visto a seguir.

4.2 — O modelo de defesa da concorréncia brasileiro e sua aplicacdo ao
licenciamento de patentes

A mudanca no processo econdmico-politico rumo a liberalizac@o pela qual passou o
pais levou o Brasil a alterar sua legislagdo concorrencial com a introduc¢io da nova lei de

defesa da concorréncia, a Lei 8.884/1994. A compreensao dessa Lei € importante para

entender a mudanga na regulagcao dos contratos de transferéncia de tecnologia. A legislacao
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de defesa da concorréncia brasileira foi, de uma forma geral, baseada em outros modelos
legislativos, em especial o norte-americano e o europeu®, de acordo com cada necessidade

especifica e adaptada ao contexto brasileiro, respeitando suas especificidades.

A regulacdo de defesa da concorréncia no Brasil € anterior a legislacdo antitruste
formal, pois ja na Constituicdo de 1937 estavam previstos crimes contra a economia,
conforme a tradi¢do germanica. A Constitui¢do de 1946, por sua vez, passou a reprimir
“toda e qualquer forma de abuso de poder econdémico” (art. 148) e, ainda em 1946, o

Decreto-lei no. 7.903/1946 regulamentou o crime de concorréncia desleal.

Em 1962, a Lei 4.137/1962 foi a primeira legislacdo formal de defesa da
concorréncia brasileira, fortemente influenciada pelo Sherman Act norte-americano. A Lei
de 1962 previa como infracdo, além da concorréncia desleal, a concentracdo de mercado e
o abuso de posi¢ao dominante, definindo e regulamentando assim, pela primeira vez, o
abuso de poder econdmico estabelecido na Constitui¢do de 1946. Também em 1962 o
governo estabeleceu a agéncia responsdvel pela aplicacio de regras de defesa da

concorréncia, o Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (TivmM, 2008).

Em 1988, no pardgrafo 4° do artigo 173 da Constitui¢do Federal ficou estabelecido
que “A lei reprimird o abuso do poder economico que vise a dominagdo dos mercados, a
eliminacdo da concorréncia e ao aumento arbitrdrio dos lucros”. Seguindo o estabelecido
na Constituicdo de 1988, a Nova Lei de Defesa da Concorréncia (Lei 8.884/1994)

estabeleceu como infracdo a ordem econdmica os abusos de poder econdmico que

prejudicam a livre concorréncia e a estrutura do livre mercado.

33 A preocupagio com a estrutura do mercado é influéncia do Sherman Act e da Unido Européia, enquanto a
idéia de lealdade foi transplantada do primeiro estatuto da concorréncia alemdo, o Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UGW) que, basicamente, defendia a ética no mercado (TMM, 2008).
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“Artigo 20°:
Constituem infragdo da ordem economica, independentemente de culpa, os atos sob

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os
seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcangados:

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

I - dominar mercado relevante de bens ou servigos;
111 - aumentar arbitrariamente os lucros;

1V - exercer de forma abusiva posi¢cdo dominante.

§ 1° - A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior
eficiéncia de agente economico em relacdo a seus competidores ndo caracteriza o
ilicito previsto no inciso I1.”

A Lei 8.884/1994 foi baseada na legislacdo norte-americana, em especial, e, em
menor grau, na européia (TMM, 2009). Essa Lei, assim como o Sherman Act e o Tratado
de Roma (artigos 81 e 82) divide as regras de concorréncia nas duas regras apresentadas no
segundo capitulo: condutas anticompetitivas e estruturas de mercado (atos de
concentracdo). Em relacdo as condutas anticompetitivas, estdo previstos na Lei os casos de

abuso de poder econdmico e as condutas restritivas verticais e horizontais.

O atual Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia € composto por trés
estruturas: Secretaria de Acompanhamento Econdmico do Ministério da Fazenda
(SEAE/MF), Secretaria de Direito Econdomico do Ministério da Justica (SDE/MJ), e
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE). A SEAE/MF e a2 SDE/MJ cabem
a instru¢do dos atos de concentracdo e a investigacdo de condutas anticompetitivas. Ao

CADE cabe o julgamento dos processos instruidos pelas secretarias (CADE, 2008).
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O CADE exerce tipos diferentes de controle: um controle ex-post, baseado na
repressao as condutas anticompetitivas, conforme o art. 20, e um controle ex-ante, que é a
exigéncia prevista no artigo 54 de submissdo dos atos de concentragdo a sua apreciacao,

conforme pode ser observado a seguir (Lei 8.884/1994):

“Artigo 54:
Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer
forma prejudicar a livre concorréncia, ou resultar na dominacdo de mercados

relevantes de bens ou servigos, deverdo ser submetidos a aprecia¢cdo do CADE.

§ 1° O CADE poderd autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam
as seguintes condigoes:

I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade;

b) melhorar a qualidade de bens ou servico; ou

c) propiciar a eficiéncia e o desenvolvimento tecnologico ou econémico;

Il - os beneficios decorrentes sejam distribuidos eqiiitativamente entre os seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou usudrios finais, de outro;

IIl - ndo impliqguem eliminacdo da concorréncia de parte substancial de
mercado relevante de bens e servicos;

IV - sejam observados os limites estritamente necessdrios para atingir os
objetivos visados.

§ 2° Também poderdo ser considerados legitimos os atos previstos neste artigo,
desde que atendidas pelo menos trés das condicoes previstas nos incisos do
pardgrafo anterior, quando necessdrios por motivo preponderantes da economia

nacional e do bem comum, e desde que ndo impliquem prejuizo ao consumidor ou
usudrio final

Embora ndo haja na Lei de Defesa da Concorréncia nenhum tratamento especifico
para a propriedade industrial, ainda assim a patente € citada em alguns documentos legais e

a aplicacdo da Lei 8.884/1994 ¢ possivel para o uso abusivo das patentes, praticas
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anticompetitivas para criar poder de mercado e, ainda, para os casos de ndo-uso, conforme

serd visto a seguir.

O CADE, por meio da Resolucdo n° 20/1999, elaborou alguns parametros de
andlise de condutas para confirmar a existéncia de poder de mercado de um agente e a
existéncia de pratica restritiva. Tal resolu¢do, que é considerada como um guia de andlise
de violagdes, inclui explicitamente, em seu item 2.3.4, as patentes como um elemento de
barreira a entrada: “Destaquem-se alguns dos exemplos mais comuns de fontes de

barreiras a entrada: (...) Tecnologia de dificil acesso, inclusive por patentes”.

A repressdo as condutas anticompetitivas inclui o abuso de poder econdmico, que
depende da determinagdo da posicdo dominante, que por sua vez depende da definicdo do
mercado relevante e do controle da firma nesse mercado. No Brasil, hd presuncdo de
posicao dominante quando a empresa controla 20% ou mais do mercado relevante (Art. 20,
§ 2° e 3° Lei n° 8.884/1994). No que diz respeito aos ativos de Propriedade Intelectual, a
defini¢do de mercado relevante e poder de mercado tornam-se mais complicadas, uma vez
que a exclusividade dada ao detentor do direito, por si s, ja pode garantir posi¢ao

dominante no mercado.

Para a determinacgdo de abuso de posi¢do dominante de detentores de DPI, o exame,
diferentemente de outros contratos, ndo € baseada na noc¢do de ordem publica, mas pela
teoria geral do abuso de direito (artigo 187 do cddigo civil) e pelo direito constitucional,
que determina que os proprietarios ndo podem abusar do direito a eles conferidos,
desrespeitando sua funcdo social, sejam eles direitos de propriedade ou direitos de

propriedade intelectual (TiMM, 2008).
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Conforme visto anteriormente, uma posi¢do dominante nao € ilegal per se, mas sim
o exercicio dessa dominancia de forma abusiva. Portanto, deve haver uma avaliacao pela
Otica da defesa da concorréncia e nao presumir qualquer poder de mercado como abusivo.
No caso dos DPIs, a posicio dominante depende do controle no mercado relevante,
incluindo também os substitutos do bem protegido. Especificamente o inciso XVI do artigo

21 da Lei 8.884/1994 trata da propriedade intelectual como passivel de regulacdo:

“Artigo 21:

As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipotese
prevista no artigo 20 e seus incisos, caracterizam infragdo da ordem economica:

(...)

XVI — acambarcar ou impedir a exploracdo de direitos de propriedade industrial,
ou intelectual ou de tecnologia”

Outro aspecto relacionado ao abuso € o licenciamento compulsério. No Guia de
Andlise Economica de Atos de Concentragdes Horizontais, elaborado pela Secretaria de
Acompanhamento Econdmico do Ministério da Fazenda (SEAE) e pela Secretaria de
Direito Econdmico do Ministério da Justica (SDE), as patentes sdao mencionadas em duas
situagdes: (i) como um elemento de caracterizacdo de estrutura de mercado; e (ii) o
licenciamento compulsoério de patentes como uma possibilidade a ser imposta em casos de

operacdes anticompetitivas (SEAE/SDE, 2001).

Partindo do pressuposto que a propriedade intelectual deve cumprir sua fungao
social e conforme visto anteriormente, o licenciamento compulsério € um instrumento que
visa a exploracdo efetiva da patente, pelo titular ou licenciados, de forma que o privilégio
concedido traga beneficios a sociedade e nao seja simplesmente utilizado como medida

abusiva do poder, interrompendo ou dificultando o desenvolvimento econdmico e



162

industrial do pais (INPI, 2008). O licenciamento compulsério pode ocorrer quando ha
insuficiéncia de exploragdo, exercicio abusivo, ou abuso de poder econdmico ou de sua

posicdo juridica em desfavor da concorréncia. Conforme Art. 68 da Lei 9.279/1996:

“Art. 68 - O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder economico, comprovado nos termos da lei, por decisdo
administrativa ou judicial.

Pardgrafo lo.- Ensejam, igualmente, licenca compulsoria:

I - a ndo exploragdo do objeto da patente no territorio brasileiro por falta de
fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral
do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade economica, quando
serd admitida a importacdo; ou

Il - a comercializag¢do que ndo satisfizer as necessidades do mercado.”

Em relagdo ao ndo-uso, conforme visto anteriormente, ¢ facultado ao inventor o
direito de ndo usar a tecnologia patenteada. Entretanto, a Lei 9.729/1996 prevé o
licenciamento compulsério para os casos em que ndo ha uso satisfatério da patente, ou
seja, quando a patente falhar no cumprimento de sua funcgdo social®. A Lei 9.279/1996
prevé ainda o licenciamento compulsério nos casos de haver relacio de dependéncia da
patente em relacdo a uma patente anterior (art. 70) ou para os casos de interesse publico ou

emergéncia nacional® (art.71):

Art. 70 - A licenca compulsoria serd ainda concedida quando, cumulativamente, se
verificarem as seguintes hipoteses:

I - ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em relacdo a outra;

>* No Brasil também é possivel requerer a caducidade da patente por falta de uso efetivo depois de cinco anos
contados da concessdo da Carta-Patente ou dois anos depois da concessido da primeira licenca compulsoria.
Entretanto, nos paises onde ndo existe a possibilidade de caducar a patente por falta de uso efetivo, a licenga
compulséria pode ser solicitada pelo interessado em explorar a patente quando o titular se recusa a licencia-la
voluntariamente (INPI, 2008).

%% O tnico licenciamento compulsério no Ambito da Lei 9.279/1996 foi do medicamento anti-viral Efavirenz
em 2007. Nesse caso, a decisdo pelo licenciamento compulsério ndo foi relacionada a defesa da concorréncia,
mas a nocio de interesse publico (INPI, 2008).
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Il - 0 objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em
relacdo a patente anterior; e

Il - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente para
exploragdo da patente anterior.

Pardgrafo 1°- Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela
cuja exploracdo depende obrigatoriamente da utilizacdo do objeto de patente

anterior.

Pardgrafo 2°- Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderd ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente
de produto poderd ser dependente da patente do processo.

Pardgrafo 3°- O titular da patente licenciada na forma deste artigo terd direito a
licenca compulsoria cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergéncia nacional ou interesse piiblico, declarados em
ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado
ndo atenda a essa necessidade, poderd ser concedida, de oficio, licenca
compulsoria, tempordria e ndo exclusiva, para a exploracdo da patente, sem
prejuizo dos direitos do respectivo titular.

Pardgrafo unico - O ato de concessdo da licenca estabelecerd seu prazo de
vigéncia e a possibilidade de prorrogacdo.

O artigo 73 da mesma lei dispde que o INPI € o 6rgdo responsdvel pela decisdo e
pela definicao das condi¢des do licenciamento compulsério. J4 o art. 24, inciso IV, da Lei
8.884/1994 prevé a recomendacdo as autoridades competentes o licenciamento
compulsdrio como puni¢do no caso de condutas “caracterizadas como infrativas, devendo
a abusividade da conduta estar relacionada a um poder econémico conferido por patente
e a infracdo ser considerada de um nivel de gravidade tal ou que haja tal interesse piiblico

geral que exija sua imposicdo”.

Em relacdo a essa distin¢cd@o entre o papel do INPI de decisdo e o papel do CADE de
recomendacdo do licenciamento compulsério, foi feita uma consulta juridica® na qual

reconheceu-se que:

%6 Consulta n° 31/ 1999, de 31 de margo de 1999, Consulente: Ministério da Saude. Publicado no DOU de 11
de maio de 1999.
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“Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual — INPI e ndo ao CADE
impor a penalidade prevista no art. 24, inciso 1V, alinea “a” da Lei n° 8.884/94,
cabendo ao Conselho tao-somente sua recomendacdo aquele 6rgdo puiblico.

Se por um lado o CADE, ao decidir pela caracteriza¢do de prdtica de infra¢do da
ordem economica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23 da
Lei n° 8.884/94, independentemente de qualquer condi¢do, sendo-lhe vedado
renunciar a essa atribuicdo, por outro, o art. 24 do mesmo diploma traz em seu
bojo a possibilidade das penalidades ali previstas serem ou ndo aplicadas, vez que
sua imposicdo estd condicionada a gravidade da infragdo e ao interesse puiblico.”

Diferencia-se, portanto, o cariter corretivo do licenciamento compulsério previsto
na lei de propriedade industrial do cardter punitivo previsto na lei de defesa da
concorréncia (BARBOSA, 2005C). Importante também ressaltar que nos dois casos, compete
apenas ao INPI impor a penalidade de licenciamento compulsério, cabendo ao CADE
apenas recomendar tal procedimento e aplicar outros tipos de penalidades, previstas no art.

23 da Lei 8.884/94, cuja competéncia, ai sim, cabe ao CADE com exclusividade.

A partir da analise do modelo de defesa da concorréncia brasileiro e de sua
aplicacdo ao licenciamento de patentes é possivel perceber que, de fato, a mudanca na
legislacao brasileira transferiu do INPI para o CADE o controle concorrencial de grande
parte dos assuntos relativos ao licenciamento de patentes. Com essa mudanga, embora a
regulacdo inicialmente exercida pelo INPI tenha sido em parte absorvida pela nova lei de
defesa da concorréncia, existem algumas questdes relativas a respeito de qual deve ser a
atuacdo de cada um dos 6rgdos para garantir um ambiente, a0 mesmo tempo confidvel para
os agentes, que ndo tragam prejuizos a competitividade dos mercados e que promovam o

desenvolvimento. Tais consideracdes serdo expostas a seguir.
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4.3 — Consideracoes a respeito da regulacdo do licenciamento de patentes

no Brasil e propostas de atuacao da defesa da concorréncia

A defini¢do do desenho institucional demarca as fronteiras de competéncia dentro
do Estado e, assim, estabelece o poder decisério de cada agente, tendo efeitos, portanto,
sobre a credibilidade institucional e politica. H4 que se constituir, assim, um desenho
institucional capaz de balancear, por um lado, a necessidade de incentivar o licenciamento
de patentes, fator fundamental para o desenvolvimento industrial e tecnolégico do Brasil,

e, por outro, controlar as préticas abusivas.

A credibilidade das institui¢des influencia no cumprimento das regras e, portanto, é
fator relevante para o estimulo ao licenciamento e a competicao tecnoldgica. As estruturas
institucionais e os contratos tornaram-se muito mais complexos apds o processo de
liberalizacdo da economia na década de 1990. Os contratos de licenciamento de tecnologia
exigem o desenvolvimento de instituicdes e instrumentos capazes de, simultaneamente,
resolver questdes de abuso de propriedade intelectual, de defesa da concorréncia e de
conflitos contratuais. Entretanto, em muitos paises, inclusive nos mais desenvolvidos,
ainda ndo se atingiu um balanceamento entre as agdes dos Orgdos de propriedade
intelectual e de defesa da concorréncia. Além de essa aproximacdo ser importante, as
fronteiras de competéncias desses dois Orgdos também devem ser perfeitamente
determinadas, tornando o Estado fundamental na delimitacdo clara das competéncias e

atribui¢des dos 6rgdos e na definicao de coordenagdo das instituigcdes.

Para identificar e delimitar a competéncia de cada instituicio € importante
identificar primeiramente como as institui¢cdes de defesa da concorréncia e de propriedade

industrial estdo atuando em relagcdo aos contratos de transferéncia de tecnologia. H4 de se
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ressaltar que a experiéncia brasileira nesse tipo de avaliagcdo ndo € vasta e ainda ndo ha

uma metodologia tinica para todos os contratos.

4.3.1 A atuacao das instituicoes brasileiras em contratos de licenciamento de patentes

Embora o Brasil seja o 28° pais do mundo em nimero de depdsitos de patentes, a
maior parte desses depdsitos provém de empresas internacionais®. Conseqiientemente, a
maior parte dos contratos de licenciamento de patentes envolvem o pagamento de royalties

a empresas estrangeiras.

O baixo nimero de patentes concedidas para nacionais também se reflete em um
baixo nimero de casos envolvendo patentes avaliados sobre a Otica de defesa da
concorréncia e, portanto, o tratamento do assunto ainda encontra-se em estdgio incipiente.
Serdo apresentados a seguir alguns exemplos que demonstram a atuagdo do CADE e do

INPI em casos envolvendo contratos de licenciamento de patentes.

4.3.1.1 A atuacao do CADE

Mesmo nos quase 47 anos de existéncia da autoridade antitruste brasileira, a
jurisprudéncia em termos de propriedade intelectual é pouco expressiva. Nos primeiros
anos do CADE, quando em vigéncia da Lei 4.137/62, o 6rgao concentrou-se na aplicacao
de seu art. 4°, que versava sobre a declaracao automdtica de cassacdo de patente que, uma
vez extinta em seu pais de origem, permanecesse em vigor no Brasil. “A patente traduz-se

na concessdo de um monopdlio legal e, findo o prazo de vida, no estrangeiro, dos direitos

" Em 2005, 82,2% das patentes depositadas no Brasil foram de ndo-residentes (INPI, 2009).



167

privilegiados por ela, morrem esses direitos e o uso dessa patente é, de imediato, abuso do

poder economico” (BARBOSA, 2005¢C, p. 1).

Ja no periodo de 1994 a 2008, foram dez® os casos envolvendo o licenciamento de

tecnologia julgados pelo CADE. O quadro abaixo mostra a jurisprudéncia a esse respeito:

Quadro 4.1 - Jurisprudéncia sobre Licenciamento no CADE

Niimero do Processo

Resumo

08012.000311/2007-26

|Ato de concentragdo. Contrato de licenciamento de tecnologia pela Monsanto. Mercados de Inovagao.
Defini¢do de mercado relevante internacional de producao de tecnologia para sementes de soja resistentes ao
glifosato. Efeito anticoncorrencial das cldusulas. Aprovagdo com restrigio.

08012.008725/2007-01

IAto de Concentracdo. Operacdo realizada no Brasil. Parceria tecnolégica firmada entre Monsanto, Canavialis e
IAlellyx, para o licenciamento de tecnologia e compartilhamento de bens relacionados a pesquisa,
desenvolvimento e futura comercializa¢do de cana-de-agtcar resistente a insetos e/ou tolerante ao herbicida
glifosato. Aprovacdo sem restrigoes.

08012.000766/2006-61

IAto de Concentrag@o. Procedimento sumadrio. Concessdo de licenciamento de tecnologia. Hipétese de
subsungdo prevista no art. 54, §3°, da Lei n° 8.884/94 - faturamento. Licenciamento ndo-exclusivo. Auséncia de
sobreposi¢do horizontal ou relacdo vertical no territério nacional. Inexisténcia de prejuizos a concorréncia.
|Aprovacdo sem restricdes.

08012.006556/2008-48

IAto de Concentrag@o. Procedimento Sumadrio. Contrato de licenciamento de tecnologia. Hipétese de subsuncdo
prevista no art. 54, §3°, da Lei n°® 8.884/94 - faturamento. Mercado de pesquisa e inovagio em biotecnologia.
Licenciamento nao-exclusivo. Auséncia de sobreposi¢@o horizontal ou relacdo vertical no territério nacional.
Inexisténcia de prejuizos a concorréncia. Aprovacio sem restri¢oes.

08012.003296/2007-78

IAto de concentragdo. Contrato de licenciamento pela Monsanto a Brasmax de tecnologia para sementes de soja
lgeneticamente modificada. Hipdtese de subsung¢do prevista no art. 54, §3° - faturamento. Conhecimento.
|Apresentacdo tempestiva. Mercados Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicagdo e
Comercializag@o. Auséncia de sobreposicao horizontal significativa. Beneficio social por difusdo de tecnologia.
Relacdo vertical. Existéncia de clausulas de exclusividade. Aprovagdo com restricdo de modificacdo de
cldusulas.

08012.003997/2003-83

Trata-se de acordo comercial firmado entre a Monsanto, FMT e Unisoja disciplinando as condi¢des pelas quais
lpoderdo elas explorar comercialmente as variedades de sementes de soja de propriedade da FMT e Unisoja que
contenham o gene Roundup Ready, o qual, por sua vez, é de propriedade da Monsanto Company. Aprovagao
com restricao de modificacio de cldusulas.

08012.009265/2005-69

Licenciamento, pela Monsanto, a Agromen de tecnologia para a producio de sementes de milho. Aprovacio
com restricao de modificacdo de cldusulas.

08012.008359/2005-11

Operacio de licenciamento de algumas variedades de milho hibrido, bem como de tecnologia (protegida por
Ipatente e segredo de negdcio), relativo ao plantio e & comercializa¢do de milho transgénico. Operagido em
Ambito nacional Hip6tese prevista no art. 54, §3° da Lei 8.884/94. Auséncia de manifestagdes contrdrias a
operacdo. Inexisténcia de prejuizos a concorréncia. Aprovagdo sem restricdes.

08012.004808/2000-01

Trata-se de um acordo comercial firmado entre a Monsanto e Embrapa disciplinando as condigdes pelas quais
lpoderdo elas explorar comercialmente as variedades de sementes de soja de propriedade da Embrapa.
|Aprovacdo com restri¢do de modifica¢do de cldusulas.

08012.006198/2008-73

IAcordo comercial ndo exclusivo de licenciamento da tecnologia RoundUp Ready celebrado entre Monsanto do
Brasil Ltda. e Nidera Sementes Ltda.. Hipdtese prevista no §3° do artigo 54 da Lei 8.884/94. Pareceres

favordveis da SEAE, da SDE e da ProCADE. Aprovacio da operagdo, sem restri¢oes.

Fonte: CADE, 2008.

Conforme pode ser observado, todos os contratos avaliados pelo CADE no periodo

tratam do licenciamento de patentes envolveram a industria de sementes transgénicas, em

5 . . .. ~ . ~ . . .
¥ Existem ainda na jurisprudéncia do CADE casos envolvendo transferéncia de know how e franquias. Tais
casos ndo serdo avaliados nessa pesquisa por estarem fora do escopo da tese, que trata prioritariamente do
licenciamento de patentes.
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especial a multinacional Monsanto. Tais contratos foram submetidos ao CADE com base
no artigo 54 da lei 8.884/1994, que obriga, em seu §3° *°, a apresentagdo ao CADE dos
acordos entre empresa quando os participantes detém mais de 20% do mercado relevante

ou faturamento bruto anual no Brasil maior do que R$ 400 milhdes.

O agronegdcio brasileiro, de acordo com dados do Ministério da Agricultura,
Pecudria e Abastecimento (2008), apresentou no periodo de 2000 a 2007 um aumento de
235,8% na balanca comercial brasileira e o Brasil ocupa atualmente o 3° lugar dentre os
principais exportadores. Essa grande competitividade internacional requer investimentos
crescentes em pesquisas e inovagdes, incluindo o desenvolvimento de sementes. Por sua
vez, o mercado brasileiro de sementes € bastante concentrado. O quadro 4.2 abaixo mostra

a concentra¢ao no mercado brasileiro de sementes modificadas:

Quadro 4.2 — Variedades de sementes ofertadas pelas empresas em 2007

Empresa Variedades | Participacao (%)
Embrapa 71 28,7%
Monsanto 63 25,5%
Fundacdo Mato Grosso| 22 8,9%
Coodetec 21 8,5%
Pioneer 20 8,1%
Nidera 18 7,3%
Syngenta 11 4,5%
FUNDACEP 6 2,4%
CTPA/ENGOPA 5 2,0%
FT 4 1,6%
TAC 2 0,8%
FEPAGRO 1 0,4%
BRETT 1 0,4%
IDom Mario 1 0,4%
Sementes Adriana 1 0,4%
Total 247 100,0 %

Fonte: Kleffmann apud SEAE, 2007, p. 10.

% Lei 8.884/1994, § 3 “Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de
concentragdo econdmica, seja através de fusdo ou incorporacdo de empresas, constituicdo de sociedade
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societdrio, que implique
participagdo de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou
em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no iltimo balango equivalente
a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhdes de reais)”.
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Conforme pode ser observado no quadro 4.1, todos os contratos avaliados no
periodo de 1994 a 2008 pelo CADE foram aprovados. Entretanto, cinco desses contratos
foram aprovados com restri¢do. Todos esses casos tratam do licenciamento de patentes da
Monsanto® relativos a sementes resistentes a um determinado tipo de herbicida, feito com
base no acido de glifosato. A multinacional Monsanto detém a patente do gene® necessario
para o desenvolvimento de sementes resistentes a um tipo especifico de herbicida,
produzido a base de dcido de glifosato (RoundUp Ready). Assim, a patente do gene garante
a Monsanto a exclusividade e poder de mercado no desenvolvimento e comercializacao de

sementes resistentes a herbicidas com glifosato.

Ocorre que o prazo de vigéncia da patente do herbicida a base de glifosato ja havia
expirado e outras empresas poderiam produzir o herbicida. Partindo dessa premissa, 0s
casos avaliaram a possibilidade da Monsanto impor medidas restritivas, ndo no mercado de
sementes, no qual ela ainda detinha exclusividade garantida pela patente, mas nas vendas
do herbicida, cujo mercado poderia ser competitivo, uma vez que a patente ja estava

expirada.

% O grupo Monsanto atua em dois segmentos: (i) produtos agricolas, tais como herbicidas e defensivos
agricolas; e (ii) melhoramento genéticos, sementes (algoddo, milho, soja e sorgo) e genética gendmica, que
congrega negbcios relacionados a biotecnologia e plataformas tecnolégicas para sementes
(COGCE/SEAE/MF, 2007).

' Ver PI 1100008-2 de 12/06/1996 (5-Enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato) —
prioridadade: Estados Unidos. Sdo apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que
codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes sdo titeis na produc¢do de bactérias e plantas transformadas que
sdo tolerantes a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS Classe II compartilham muito pouco da homologia
dos genes de EPSPS Classe 1. As enzimas EPSPS Classe II sdo caracterizadas por serem mais eficientes
cineticamente do que as EPSPS Classe I na presenca de glifosato. Também sdo apresentadas plantas
transformandas com genes de EPSPS Classes II, bem como um método para o controle seletivo de ervas
daninhas em um campo de cultura plantada. Deferido pelo INPI em 16/01/2007 (INPI, 2009). O gene
patenteado cp4-EPSPS € a base para cultivares resistentes a herbicidas a base de glifosato (RoundUp Ready).



170

A Monsanto assinou contratos de licenciamento de tecnologia® para o uso de genes
modificados de forma a permitir que institutos de pesquisa e produtores de sementes
pudessem desenvolver pesquisas para tornar sementes resistentes a herbicidas. Entretanto,
a maioria desses contratos continha cldusulas de exclusividade, por exemplo as que
obrigavam as empresas a usarem em suas pesquisas apenas os herbicidas a base de
glifosato produzidos pela Monsanto, sendo proibido, sob pena de multa, a utilizacdo de

herbicidas concorrentes.

Assim, a restricdo feita pela Monsanto levava a crer que a empresa estava
utilizando seu poder de mercado, dado pela patente, na producdo de sementes
geneticamente modificadas para estender, além do tempo da patente, o poder de mercado
da empresa na produgdo do herbicida. Tal pratica caracterizava-se também como tying,
uma vez que a Monsanto estava obrigando as licenciadas a comprarem também os

herbicidas e ndo apenas os royalties para a utilizacdo dos genes.

Durante os julgamentos, o CADE entendeu que todo o licenciamento com o
objetivo de desenvolvimento, producdo e comercializacdo de sementes eram pro-
competitivos, uma vez que tornava a tecnologia disponivel a terceiros que de outra forma
ndo poderiam ter acesso a tecnologia patenteada. Entretanto, as cldusulas em questdo foram
consideradas abusivas, pois levavam ao fechamento do mercado e restringiam o
desenvolvimento de herbicidas concorrentes. Diante dessa situacdo, o CADE solicitou a

retirada da clausula nos contratos analisados.

No parecer técnico do CADE referente ao licenciamento entre a Monsanto € a

Brasmax (08012.003296/2007-78) a andlise focou-se no mercado de inovagdo, ou seja, na

82 Processos n° 08012.004808/2000-01 (Embrapa), 08012.008359/2005-11 (Agroeste), 08012.003997/2003-
83 (Coodetec) e 08012.009265/2005-69 (Agromen).
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capacidade das empresas manipularem preco para o incentivo do monopolista hipotético de
retardar o andamento de pesquisa e desenvolvimento e assim deixar de difundir o avango
tecnoldgico (p. 5): “é pouco substancial analisar a participacdo de mercado em termos de
vendas de sementes (...). O mercado ndo é o de venda de sementes, mas sim o fornecimento
de tecnologia para empresas que vdo desenvolver o produto final”. O mercado relevante
nesse caso foi considerado como o de fornecimento de tecnologia para a producdo de
sementes de soja resistentes ao glifosato para empresas que vao desenvolver o produto

final.

No acordo com a FMT e a Unisoja o CADE determinou a retirada de trés clausulas
do acordo: proibi¢do para utilizacdo da tecnologia de outras empresas, pesquisa e
desenvolvimento do produto pela FMT e Unisoja junto a outros parceiros € permissiao a
Monsanto para rescindir o licenciamento de quem comercializar sementes de soja com
tolerancia ao glifosato desenvolvidas por outros concorrentes. No julgamento envolvendo a

parceira da Monsanto com a Coodetec, a decisao foi a mesma.

No parecer da SEAE/MF, chegou-se a conclusao de que:

“o acordo poderia inibir o investimento de outras empresas de biotecnologia na
pesquisa de sementes tolerantes ao glifosato, jd que as empresas de biotecnologia
envolvidas na operacdo possuem quase 83% da oferta de semente de soja para o
plantio. Além disso, o acordo deverd vigorar por, no minimo, oito anos’.

Ja a SDE/MF ressaltou que o crescimento da demanda por sementes geneticamente

modificadas consolidard a posicao da Monsanto como lider no mercado no Brasil:

“E necessdrio criar condi¢des para que, quando o prazo de validade da patente da
Monsanto expire, estejam presentes condigbes mercadologicas para o ingresso de
novas empresas’ .
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Com base nos exemplos apresentados, pode-se perceber que os contratos de
licenciamento de patentes geralmente tém seu conteddo determinado por apenas uma das
empresas, no caso a Monsanto, o que faz com que haja possibilidade de abuso de posicao
dominante. Por outro lado, € possivel observar que ndo ha ainda uma definicao consolidada
baseada em procedimentos pré-estabelecidos, o que deve ser visto com cautela, uma vez
que existe a necessidade de politicas mais incisivas de defesa da concorréncia e regulacao
do mercado. No item 4.3.2 serdo feitas algumas observagdes a respeito dessa indefinicao.
Antes disso, entretanto, é importante avaliar como o INPI tem atuado em relacdo aos

contratos de licenciamento de patentes averbados pelo 6rgdo.

4.3.1.2 A atuacao do INPI

Conforme visto anteriormente, com a revogacao do Ato Normativo no. 15, o INPI
deixou de atuar de forma a regular os contratos de transferéncia de tecnologia no Brasil.
Entretanto, prevalece o entendimento de que permanece a competéncia para indicar
cldusulas que ndo estejam de acordo com as normas legais ou contra o interesse nacional®.
Esse entendimento € utilizado na jurisprudéncia nesse campo, como pode ser observado no
recente caso envolvendo a participacdo do INPI em um contrato de licenciamento da

empresa Philips.

A Philips, detentora da patente sobre CD regravdavel no Brasil, firmou contratos

com empresas do setor para a comercializacdo do produto no pais mediante o pagamento

% Conforme decisio do Supremo Tribunal Federal RE-95382: “(...) previne-se o INPI contra exigéncias
futuras - que averbado o contrato - possam surgir, criando impasse na execucdo futura do contrato, que se
possa ter de remediar em condi¢des desfavordveis e sob pressdo das circunstincias e de contrato em curso”
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de royalties vinculados ao preco absoluto de venda. Com a diminuicdo do preco do
produto no mercado internacional, o valor a ser pago a titulo de royalties em termos
percentuais chegava a 20%. O INPI limitou entdo a cobranga de royalties pela Philips em
5%, alegando que o valor estipulado pela empresa estava muito alto em relagdo a outros
contratos e, pelo fato da tecnologia do CD regravavel estar disseminada mundialmente,
acarretando em um preco substancialmente reduzido. Entretanto, como a inten¢do da
empresa era manter o mesmo patamar de cobranca, recorreu a Justica, em 2006%,
sustentando que a lei ndo facultaria ao INPI o poder de limitar o valor dos royalties

definido através de contrato entre empresas que ndo sao associadas.

Em junho de 2008, a justica confirmou a decisdo do INPI. Essa foi a primeira
decisao judicial do Pais que analisou a competéncia do INPI para fazer a andlise do
percentual a ser cobrado em contratos de licenciamento de patentes e a decis@ao do tribunal
foi de que o INPI tem a prerrogativa para fazer esse controle ao averbar contratos de
transferéncia de tecnologia. Além disso, a Lei n. 4.131/1962%, prevé um maximo a ser

repassado ao detentor da patente € de 5% sobre o preco do produto.

Durante o processo®, foram consideradas as caracteristicas da maioria dos contratos

de transferéncia de tecnologia averbados no Brasil:

“O licenciador, normalmente sediado em um pais do chamado primeiro mundo,
visa a maximizacdo da remuneragdo de sua tecnologia, otimizando sua exploracdo,
e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados. Jd o receptor da
tecnologia, quase sempre localizado em um pais dito subdesenvolvido ou em vias

% Processo niimero 2006.51.01.504157-8 no Tribunal Regional Federal da 2° regio.

% A Portaria do Ministério da Fazenda n°® 436 de 30 de dezembro de 1958 estabelece coeficientes percentuais
maximos para a deducdo de royalties, pela exploracao de marcas e patentes, de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhante, amortizacdo, considerados os tipos de produgdo, segundo o grau de
essencialidade (MF, 1958).

% Processo ndmero 2006.51.01.504157-8 do Tribunal Regional Federal da 2* regido, turma, relatora
Desembargadora Federal Liliane Roriz, julgamento em 18 de junho de 2008.
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de desenvolvimento, busca a obtengcdo de inovacgdo tecnologica e a capacitacdo
tecnologica em si”.

Assim, conclui-se no processo que o Estado deve intervir para equilibrar as
relacdes entre o licenciador e o receptor, pois a empresa transnacional geralmente detém o
controle da tecnologia e, dessa forma, “pode afetar particularmente o principio da
liberdade contratual, que atua, nesse caso, apenas em favor daquele que detém a posicdo
de mais forte”. Ressaltou-se ainda que o INPI estd obrigado a intervir nos contratos
relativos a transferéncia de tecnologia, “visto que tal dever estd contido naquele maior de
executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo,
sua funcdo social e economica”. Como o contrato deve ser levado para a averbagdao no
INPI entdo se entende que o Instituto tem legitimidade para questionar os termos dos

contratos de transferéncia de tecnologia.

Com base nos exemplos apresentados, pode-se perceber que de fato os contratos de
licenciamento de patentes geralmente t€ém seu conteido determinado por apenas uma das
empresas € que, portanto, pode abusar de sua posicao dominante no mercado. Os exemplos
mostraram também que tanto o INPI como o CADE atuam, em maior ou menor grau, na

regulacdo de cldusulas abusivas dos contratos de licenciamento de patentes.

Em face ao baixo nimero de casos avaliados, € possivel observar que ndo hd ainda
uma definicdo da forma como os contratos devem ser avaliados. Serdo feitas a seguir
algumas observacdes a respeito dessa indefinicdo de forma a oferecer subsidios para o
estabelecimento de critérios a serem seguidos na aplicacdo da defesa da concorréncia em

contratos de licenciamento de patentes.



175

4.3.2 Propostas para a aplicacdo da defesa da concorréncia em contratos de

licenciamento de patentes

Além de instituicdes com atribui¢des bem definidas e objetivos claros, € necessario
que haja interacdo e coordenagdo entre estas institui¢des, o governo e os agentes privados.
Ao mesmo tempo em que deve haver garantia no cumprimento dos contratos € manutencao
das regras do jogo, ha de se permitir eventuais ajustes necessdrios e, para tanto, o desenho

institucional € fator critico.

Existe uma necessidade de integracdo maior entre as autoridades de defesa da
concorréncia e de propriedade intelectual. Tal integracdo € importante também na
promocdo da competitividade do mercado nacional. Isso, entretanto, ndo significa que os
orgdos devam atuar conjuntamente ou hierarquicamente, mas que a tomada de decisdo seja
um processo integrado e constante de consultas mutuas e trocas de informagdo e opinido
continuas (LEON, 2001). Essa integracdo ainda ndo ocorre no Brasil. Os contratos de
licenciamento de patentes sdo averbados no INPI, mas o 6rgdo ndo mantém uma relacio
continua com o CADE. As politicas e estratégias das duas instituicdes nao sao uniformes.
A geracdo de procedimentos harmonizados entre as institui¢des poderia contribuir para a

prote¢ao do mercado do Pais.

Conforme visto anteriormente, o sistema juridico brasileiro adotou a regulacio
concorrencial dos paises desenvolvidos como modelo. Entretanto, isso ndo significa que a
legislacdo de defesa da concorréncia deva ter os mesmos objetivos perseguidos pelas
nacdes desenvolvidas, mas estar adequado e adaptado ao contexto econOmico e ao

mercado brasileiro.
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De fato, o mercado brasileiro € bastante distinto dos paises desenvolvidos. H4 uma
predominancia de subsididrias de multinacionais estrangeiras que faz com que o controle
seja particularmente importante para: garantir a prote¢ao da concorréncia e do consumidor;
evitar praticas comerciais desleais; evitar a transferéncia de renda ao exterior com a
extracdo de lucros de monopdlio no mercado nacional; e conter o abuso de poder
econdmico de grandes empresas multinacionais que podem gerar impactos significativos
no mercado nacional. Deve-se, portanto, ter em mente que a proibi¢dao de certas cldusulas
dos contratos de transferéncia de tecnologia nao deve visar apenas questdes relativas ao
direito concorrencial, mas também deve servir para restringir praticas que possam interferir

no fluxo de tecnologia para o setor produtivo.

Em particular, a andlise dos contratos envolvendo transferéncia de ativos de
propriedade intelectual € muito importante no caso brasileiro. De fato, conforme visto no
Capitulo 2, os contratos de licenciamento de patentes devem ser controlados, pois podem
envolver firmas que estariam competindo livremente no mercado caso ndo houvesse o
licenciamento. Portanto, é preferivel que as autoridades tenham controle sobre todas as
transagdes que possam prejudicar o mercado do que deixar que os contratos de

licenciamento de patentes fiquem livres de exame (TiMM, 2008).

Portanto, propde-se primeiramente que haja uma notificacio dos contratos de
licenciamento de patente, nos moldes apresentados no capitulo 3. Tal notificacdo deveria
valer para todos os contratos firmados, averbados ou ndo, que contivessem cldusulas
restritivas que pudessem levar ao abuso de poder econdmico. A inexigibilidade de registro
de todos os contratos faz com que ndo haja um banco de dados completo sobre o nimero

de licenciamentos ocorridos no Brasil. Nesse sentido, ¢ também recomendavel o

aprimoramento do sistema de servigos de informacdes e de recomendacdes de estudos
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econdmicos da dinamica setorial e da importancia relativa da transferéncia de tecnologia e
do licenciamento de propriedade industrial entre os agentes nacionais e entre agentes
nacionais e internacionais para dar suporte a politica publica e aos agentes econdmicos,

conforme delineado pelo Ato Normativo n°. 135/1997.

Esse sistema ex-ante, por outro lado, ndo exclui a necessidade de haver um controle
ex-post, em um contexto de andlise concorrencial, no caso em que o poder de mercado

baseado nos DPIs limite abusivamente a concorréncia nos mercados.

No caso dos contratos entre residentes e nao residentes essa notificacdo ja é feita,
pois a averbac@o no INPI é obrigatéria. Entretanto, o INPI ndo € o 6rgao responsavel pela
avaliacdo sob a dtica da defesa da concorréncia. Conforme visto ao longo dessa pesquisa,
os contratos de licenciamento de patentes entre empresas nacionais e estrangeiras nao
possuem o mesmo efeito de eficiéncia dinamica que ocorre quando a tecnologia é
desenvolvida localmente. Portanto, entende-se que nesses casos, a firma detentora do
direito de propriedade extrai renda de monopolio por meio do recebimento de royalties e,
muitas vezes essa renda € muito maior do que o custo da invengdo. Nesse caso, € aceitavel
que o Brasil, assim como os demais paises em desenvolvimento, limite a remessa de
royalties para evitar o fluxo de capital dos paises em desenvolvimento para os paises
desenvolvidos. Conforme Portaria do Ministério da Fazenda n°® 436/1958 esse valor j4 é
limitado no Brasil e o INPI, conforme decisdo judicial apresentada no item 4.3.1, teria o
direito e o dever, como Orgdo responsavel pela averbacdo dos contratos, de interferir

quando o valor desse pagamento ultrapasse os limites estabelecidos.

A andlise dessas cldusulas pelo INPI, entretanto, ndo impede que, em determinados

N .

casos, o contrato também seja submetido a apreciacdo do CADE para a avaliacdo de
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clausulas restritivas que possam se traduzir em abuso de poder de mercado e efeitos
anticompetitivos. Assim, depois da apuragdao do abuso da PI a autoridade de defesa da
concorréncia agiria no sentido de buscar um balanceamento dos interesses dos agentes no
mercado. A averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia prevista na Lei
9.279/1996 d4 ao INPI competéncia para considerar nula e, portanto, recusar cldusulas
consideradas abusivas. A atuacdo do INPI deveria, portanto, no sentido de verificar o
abuso do direito de propriedade industrial, tais como a ampliagdo do escopo e tempo da
patente além de seus limites legais e a avaliacdo de cldusulas de grantback e tying, por
exemplo, enquanto a atuagdo do CADE deveria ser a de verificar abusos que prejudiquem

a concorréncia, relacionados ou ndo ao abuso dos direitos.

Ja nos casos dos contratos de licenciamento de patentes que ndo se traduzem na
remessa de royalties ao exterior, nao ha a obrigatoriedade de averbacdo no INPI. A
notificacdo e o controle das cldusulas abusivas devem ser feitos pelo CADE. O artigo 54 da
Lei 8.884/1994 pode ser considerado para a obrigatoriedade dessa notificacdo. De fato, a
aplicacdo da defesa da concorréncia aos contratos de transferéncia de tecnologia difere um
pouco da questdo da propriedade em si, pois a relacdo juridica que se estabelece nos casos
de licenca € a relacdo contratual e, portanto, suas cldusulas restritivas, tais como

apresentadas ao longo do Capitulo 2, devem ser analisadas sob a Otica do direito

contratual®.

Assim, os contratos de licenciamento de patentes que contenham tais clausulas, a

principio deveriam ser comunicados ex-ante ao CADE, conforme previsto no artigo 54,

% De acordo com Assafim (2005), embora as licencas sejam tratadas com base no direito contratual, nio
existe uma defini¢do de qual a natureza juridica dos contratos de licengas de patentes. A licenga € um modelo
de negdcio amplo e o termo licenga ndo designa um contrato concreto, mas modalidades de regulacdo das
condi¢cdes de exploracdo de uma invengdo protegida pela patente. Assim, os contratos de licenca sdo
classificados como contratos sui generis € autonomos.
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sem prejuizo do controle ex-post em relacdo as condutas anticompetitivas dos agentes.
Considerando, portanto, a legislacao de defesa da concorréncia brasileira, que estabelece
que todos os atos, praticas e contratos que podem limitar ou, de qualquer forma, prejudicar
a livre concorréncia, ou, ainda, resultar na dominacdo de mercados relevantes de bens e
servicos, entdo, do ponto de vista formal, tendo como base o artigo 54 da Lei 8.884/1994,
todos os contratos de licenciamento de tecnologia envolvendo cldusulas restritivas
deveriam ser encaminhados a Secretaria de Direito Econdmico (SDE) para analise®.

(TmvmMm, 2008).

A andlise dessas cldusulas pelo CADE, entretanto, ndo impede que, em
determinados casos, o contrato também seja submetido a consulta do INPI. Portanto,
partindo dessa perspectiva, poder-se-ia dividir a andlise em duas fases distintas: o abuso do
direito de propriedade intelectual e a andlise do impacto sobre a concorréncia. No contexto
da propriedade intelectual, as cldusulas que afetam apenas a concorréncia niao sio
rejeitadas. Por outro lado, cldusulas consideradas perfeitamente licitas no ambito da PI
podem ser consideradas anticompetitivas e, portanto, rejeitadas na segunda fase da andlise,
que cabe ao 6rgio de defesa da concorréncia (BARBOSA, 2005C). No caso especifico dos
contratos de licenciamento de patentes, portanto, ndo serdo reprovaveis cldusulas que
sejam consideradas abuso de PI se ndo tiverem também impacto sobre a concorréncia. Ao
identificar uma cldusula abusiva, o INPI pode sugerir sua alteracdo ou submeter a
apreciacdo do CADE. Cabe ressaltar nesse sentido que tal sistema de notificacdo requer
uma agilidade maior das autoridades no sentido de proceder eficazmente a anélise de todos

0s contratos.

% Os contratos devem ser enviados 2 SDE dentro de 15 dias de sua realizagcdo (Art. 54, § 4°) para exame
preliminar e deliberagdo em ate 60 dias. Findo esse prazo, as cldusulas ndo avaliadas pelo CADE ficam
automaticamente aprovadas (Art. 54, § 6°e § 7°).
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Ainda nessa linha, € importante notar que ndo hd nem deveria haver qualquer
hierarquia entre os dois 6rgdos governamentais, apenas a diferenciacdo entre competéncia
para a avalia¢do de abusos de propriedade intelectual e abuso de poder de mercado. Assim,
para que as violagdes da ordem econdmica por meio dos contratos de licenciamento de
patentes sejam de fato prevenidas, hd que se ampliar a cooperagdo entre as duas
institui¢des, quais sejam, o INPI e o CADE. Cabe ainda ressaltar que o préprio CADE ja

indicou a necessidade de aprovagdo no INPI em alguns de seus casos® (TimMM, 2008).

Na andlise sob a otica da defesa da concorréncia, sugere-se que devam ser
considerados alguns pontos. Primeiramente deve ser feita uma andlise da configuracdo do
mercado onde o licenciamento ocorre. Conforme apresentado no item 2.2, certas
configuragdes de mercado fazem com que a possibilidade de efeitos competitivos seja
maior. Essa andlise deve levar em conta o poder de mercado das firmas e a existéncia de
produtos complementares e substitutos. Para a comparacdo e identificacdo de possiveis
efeitos anticompetitivos, deve-se comparar com a situagdo de nao-licenciamento.
Conforme visto no segundo capitulo, quando duas firmas competidoras e com poder de
mercado se unem em um licenciamento ou licenciamento cruzado é grande a possibilidade
de efeitos anticompetitivos no mercado, seja pela possibilidade de cartelizagcdo, cobranga
de royalties elevados para serem repassados aos consumidores ou elevagcdo de barreiras a
entrada. Portanto, dependendo da configuracdo do mercado, a autoridade de defesa da
concorréncia deve agir e, na avaliacdo por parte do 6rgdo de defesa da concorréncia, a
estrutura do mercado deve ser analisada, tanto em relagdo a concentragdo do mercado

quanto ao relacionamento entre as empresas participantes. Cabe ressaltar ainda que na

% Ato de Concentracio n° 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer
Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. publicado no DOU de 19 de outubro de 2000, Se¢do 1,
pag. 2. Ato de Concentragio n° 100/96, de 24 de marco de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratérios Ltda.,
NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Inddstria e Comércio Ltda. publicado no DOU de 14 de abril de
1999.
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identificacdo do mercado relevante deve-se considerar ndo apenas o mercado do bem, mas

também os mercados de inovacao e de tecnologia, conforme apresentado no Capitulo 2.

Apés a avaliagdo da estrutura do mercado, € necessario identificar as possiveis
condutas restritivas dos agentes envolvidos no licenciamento de patentes que podem ter
impactos sobre a concorréncia e avalid-las em termos de efeitos anticompetitivos e efeitos
benéficos para a sociedade. Conforme visto ao longo dessa tese, a avaliagdo das cldusulas
devem ser baseadas levando-se em consideracdo os efeitos benéficos, incluindo ai a
reducdo de custos de transacdo, e os efeitos anticompetitivos comparados com a situacao

de nado-licenciamento, que muitas vezes € ruim para a sociedade.

Por outro lado, ndo se deve excluir a possibilidade de autoriza¢do de praticas que
comprovadamente tragam ganhos de produtividade, eficiéncia ou outros beneficios
econdmicos e sociais, em semelhanca com o principio da razoabilidade. Assim, cabe
ressaltar que a avaliagdo deve incluir em alguns casos a avaliagdo dos beneficios liquidos
gerados no licenciamento™, tendo em mente, inclusive, que, conforme observado nos
Capitulos 1 e 2, os contratos de licenciamento de patentes podem representar uma grande
reducdo de custos de transacdo, o que também deve ser levado em consideragdo na

apuracdo dos beneficios liquidos do licenciamento.

Para subsidiar a andlise, propde-se também o desenvolvimento de um procedimento

de andlise e uma listagem de préaticas que pudessem indicar a necessidade de avaliacdo pela

" Em relagdo 2 utilizagdo de principios de razoabilidade cabe ressaltar, conforme pode ser observado no art.
58, o acordo serd autorizado se: a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de
bens e servigos, ou propiciar a qualidade de bens ou servigo; e, além disto, b) os beneficios resultantes sejam
distribuidos eqiiitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usudrios finais,
de outro; e c) ndo implique na eliminagdo de parte substancial do mercado relevante; e d) sejam observados
os limites de restricdo a concorréncia estritamente necessdrios para atingir os seus objetivos. Além disso,
mesmo se apenas trés dessas quatro condi¢des forem atendidas o contrato serd autorizado. A autorizacio
pressupde o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art.
58).
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Otica de defesa da concorréncia. A caréncia de decisdes nesse campo no Brasil mostra a
pouca acdo efetiva em relacdo as cldusulas restritivas no Brasil. O pequeno nimero de
casos avaliados envolvendo o licenciamento de patentes fez com que ndo se criasse no Pais
nenhum procedimento de andlise semelhante ao Guidelines for the Licensing of Intellectual

Property norte-americano ou as Technology Transfer Block Exemptions européias.

A legislagdo brasileira vigente nado identifica claramente todas as possiveis
cldusulas restritivas dos contratos de tecnologia”. Na auséncia dessa identifica¢do, a
tendéncia € de aplicagdo dos parametros do TRIPS que, por sua vez, conforme apresentado
no Capitulo 3, sé contém trés hipSteses expressamente apresentadas. E fato, portanto, que
na legislagdo brasileira falta uma lista de praticas restritivas que seja capaz de orientar a

andlise por parte da autoridade competente.

Cabe ressaltar, entretanto, que mesmo ndo havendo uma listagem formal dessas
clausulas, nao ha impedimentos legais para que o CADE avalie as cldusulas do contrato e
considere alguma delas como ilegal, como deve ocorrer em todos os casos onde os limites
da patente estejam extrapolados, como abuso, desvio de finalidade e excessos no exercicio

de poder de mercado (BARBOSA, 2005C).

Ainda em relagdo as cldusulas restritivas, a Lei 9.279/1996 lista algumas que devem
ser proibidas no licenciamento de direitos. Esse € o caso, por exemplo, do art. 63 que, ao
instituir que “o aperfeicoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o
fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferéncia para seu
licenciamento”, assim como TRIPS, veda as cldusulas do tipo “retrocessdo de direitos”

sobre o aperfeicoamento da tecnologia (grantback). J4 no art. 43, embora haja a

I Cabe ressaltar que embora o Ato Normativo no. 15 de 1975 ja listasse diversas cldusulas restritivas dos
contratos de licenciamento, estas ndo foram absorvidas pela legislacdo de defesa da concorréncia.
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possibilidade de restringir o uso de terceiros pelo titular, consideram-se abusivas as
limitacdes aos licenciados que ultrapassem o escopo da patente (Lei 9.279/1996). Ainda
segundo a legislacdo, ndo sdo admitidas disposi¢des que obriguem ou condicionem a
compra de insumos ou componentes necessdrios a fabricacdo ou utilizagdo do processo,
bem como de materiais, mdquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele

determinadas, quando se trate de fying (BARBOSA, 2005C).

Ainda em relacdo a essa listagem de praticas, com base no observado ao longo
dessa tese, esta deveria incluir cldusulas de retrocessao de direitos, tying, exclusividade,
cldusulas de ndo competi¢do, licenciamento cruzado, permanéncia do direito apds a
expiracdo da patente, pacote de licencgas, pool de patentes e todas as demais cldusulas
avaliadas exaustivamente no Capitulo 2 e que podem gerar efeitos anticompetitivos. Mas
ressaltando, mais uma vez, que os efeitos pro-competitivos do licenciamento muitas vezes

podem superar seus efeitos negativos sobre a concorréncia.

P

Também nessa linha de raciocinio, € importante ressaltar que a notificacdo, o
controle e a listagem de praticas restritivas ndo devem servir para desestimular contratos
dessa natureza que representam, de forma geral, intimeros beneficios em termos de
desenvolvimento tecnoldgico, acesso a produtos e reducio de custos. Os licenciamentos de
patentes sdo contratos comerciais que contribuem sobremaneira para a dindmica
competitiva, tanto pela possibilidade de recuperagdo de investimentos realizados em P&D,
quanto pela disseminacdo de tecnologias e melhorias na producdo. Esse entendimento,

portanto, deve ser sempre levado em conta na anélise.



184

4.4 — Consideracoes finais do Capitulo

O Brasil sofreu profundas alteracdes no modelo de mercado durante a década de
1990. A mudanca na legislagdo brasileira transferiu do INPI para o CADE o controle
concorrencial dos contratos de transferéncia de tecnologia. Com essa mudanca, embora
algumas de suas regras tenham continuado presentes na nova Lei de Defesa da
Concorréncia, na antiga regulagdo direta a concorréncia entre competidores nacionais nao
era considerada e, assim, uma empresa nacional poderia abusar de sua posi¢do dominante
frente a seus concorrentes domésticos. Por outro lado, a defesa da concorréncia também
tende a preocupar-se mais com cldusulas de exclusividade do que a regulacdo pelo 6rgao
de propriedade industrial. De fato, conforme visto anteriormente o INPI possuia foco mais
voltado para a proibi¢do de licenciamento de tecnologia estrangeira no caso de haver
similares nacionais do que para a repressdo de praticas abusivas que prejudicassem a

concorréncia no mercado relevante.

O processo de liberalizagcdo e de privatizagdes foi acompanhado da modificacdo de
legislacdo de propriedade industrial em 1996, de modo a adaptar o Pais as regras do
TRIPS. Assim, com a necessidade de atrair grande fluxo de investimento externo, passou a
ndo ser mais possivel regular as operagdes de transferéncia de tecnologia, mas apenas

registra-las.

Em contrapartida, com a nova legislacdo de defesa da concorréncia de 1994, a
posicdo do CADE se fortaleceu. Entretanto, embora as duas legislacdes tenham surgido em
um mesmo contexto de liberalizacdo, ndo houve em momento algum a tentativa de

balanceamento entre as politicas no que tange aos contratos de licenciamento de patentes.
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A partir da Lei 8.884/1994, o controle dos contratos passou, a principio, a ser de
responsabilidade do CADE, com base principalmente em seu artigo 54. De 14 para ca,
poucos foram os casos efetivamente julgados pela autoridade de defesa da concorréncia,
que, por um lado, ndo dispde de um guia ou dispositivo similar para lidar com as
especificidades desse tipo de contrato e, por outro, tem agido apenas nos casos em que 0s
contratos sdo submetidos a sua andlise. Isso se deve ao fato de ndo haver no pais nenhum

controle ex-ante dos contratos que nio envolvam a remessa de divisas.

Com relagdo aos contratos de licenciamento, conforme as regras do direito
contratual brasileiro, estes estdo sujeitos a defesa da concorréncia e, conseqiientemente, a
andlise econdmica, conforme disposto no artigo 21 da Lei de Defesa da Concorréncia.
Nesse sentido, a liberdade das partes ainda € limitada, ndo mais devido ao modelo
intervencionista e de protecionismo da politica de substituicdo de importacdes, mas agora
em prol da protecao do mercado e da livre concorréncia, evitando assim o abuso de poder

econdOmico.

Este Capitulo apresentou ainda propostas para a aplicacdo da defesa da
concorréncia em contratos de licenciamento de patentes. Nesse sentido, observou-se a
necessidade das institui¢des terem suas atribui¢des e responsabilidades bem definidas e
que os objetivos de cada 6rgdo sejam claros e perfeitamente delimitados. E necessério

ainda que haja uma boa interacdo entre instituicdes, governo e os demais agentes.

Observou-se também que a defesa da concorréncia deve respeitar as caracteristicas
do mercado brasileiro para ser bem sucedida. No Brasil, existem muitas empresas que
grande porte que possuem elevado poder de mercado. Tais empresas, por outro lado, sdo as

detentoras de grande parte da tecnologia desenvolvida, principalmente pela capacidade de
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investimentos em P&D, e assim, por meio de contratos de licenciamento de patentes,
podem prejudicar sobremaneira a concorréncia no mercado e o acesso a inovagdo. O

entendimento dessa caracteristica do mercado brasileiro deve estar bastante claro na

adaptacgdo para o Pais de algumas das normas aplicadas em outros paises.

Outro destaque a ser feito diz respeito a importancia da inovagao para o progresso
dos paises. A cooperacdo entre firmas nas industrias de alta tecnologia sao frequentemente
pré-competitivas e devem ser ndo s6 permitidas como estimuladas. A politica de defesa da

concorréncia deve preservar os incentivos aos investimentos de longo prazo.

Pode-se concluir que o ambiente institucional precisa se ajustar de forma a tornar-se
cada vez mais adequado aos objetivos de incentivo a inovacdo e a competitividade.
Entretanto, é importante ressaltar que essa flexibilidade deve ser acompanhada de
transparéncia nas decisdes, estabilidade nas regras e consisténcia nos objetivos

estabelecidos, para que as incertezas dos agentes sejam minimizadas e seus incentivos ao

licenciamento ndo sejam afetados.



187

CONCLUSAO

O numero de transagdes envolvendo licenciamento de patentes cresceu
significativamente a partir da década de 1990, principalmente como conseqiiéncia do
crescimento do setor de servicos e dos investimentos em atividades de P&D. Além do
aumento na escala e no escopo do patenteamento, houve uma mudanca significativa na
gestdo dos ativos intangiveis como estratégia de negdcios. Muitas empresas tém utilizado
as patentes como forma de restringir a competi¢ao, discriminar pregos, limitar a entrada ou
eliminar de concorrentes do mercado. Essas mudancas fizeram como que alguns paises,
como os Estados Unidos e os integrantes da Unido Européia, passassem a reexaminar a

relacdo entre as politicas de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual.

A propriedade intelectual € um privilégio de exclusividade tempordria que permite
o retorno dos investimentos do inventor, como foi apresentado ao longo deste trabalho.
Assim emergem duas perspectivas econdmicas diferentes a respeito da patente: por um
lado, a exclusividade pode ser entendida como monopdlio e por outro, como incentivo a
inovacdo, uma vez que reduz as incertezas dos agentes em relagdo ao retorno dos
investimentos. E a partir dessas duas visdes que a propriedade intelectual pode ser vista
como afastada ou proxima dos objetivos da defesa da concorréncia. Quando se percebe a
patente meramente como um monopodlio, a ineficiéncia gerada em termos de precos
elevados e produgdo reduzida, faz com que seja considerada anticompetitiva e, portanto,
contraria a politica de defesa da concorréncia. Por outro lado, levando em conta sua

eficiéncia dinamica e o estimulo a inovagdo, a patente seria positiva em termos de
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competitividade dos mercados e se aproximaria da politica de defesa da concorréncia.
Dessa forma, conclui-se que deve haver um balanceamento entre os objetivos das politicas

de forma a, simultaneamente, manter a competicao no mercado e incentivar a inovagao.

De fato, existem pontos de aproximacdo e de tensdo entre as politicas de defesa da
concorréncia e de propriedade intelectual. Por um lado, a patente promove a competi¢ao e
a politica de defesa da concorréncia deve apoid-la no sentido de prover incentivos
adequados aos inovadores na disseminacdo da tecnologia. Por outro, as patentes podem
restringir a competicdo e servir de instrumento de abuso de poder de mercado,
concentracao e discriminagdo, como € o caso do estabelecimento de cldusulas abusivas nos

contratos de licenciamento de patentes.

Na avaliacio das condutas ou atos de concentracdo identificados como
possivelmente restritivos nos contratos de licenciamento de patentes, deve ser feita uma
andlise dos efeitos liquidos da concentragdo sobre a eficiéncia econdmica e, apenas quando
os prejuizos a competi¢do forem maiores do que os ganhos de eficiéncia derivados desses
acordos, o governo deve intervir. Ao se analisar os beneficios gerados € importante levar
em consideracdo a economia em termos de custos de transa¢do. O mercado de tecnologia
possui caracteristicas importantes que fazem com que os custos de transacdo sejam
elevados e, portanto, os agentes devem recorrer a contratos para minimizar os riscos do
ambiente complexo e repleto de incerteza presentes nesse mercado. Assim, na avaliacdo
dos contratos de licenciamento de patentes, ndo se presume que a propriedade intelectual
por si sO crie poder de mercado e entende-se que o licenciamento de patentes pode gerar

efeitos pré-competitivos significativos.
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Neste trabalho apresentou-se também algumas cldusulas restritivas dos contratos de
licenciamento de patentes que podem gerar significativos efeitos anticompetitivos no
mercado, principalmente no caso de um licenciamento entre firmas detentoras de poder de
mercado e em uma relacdo horizontal entre elas. Entretanto, mesmo entre firmas em
relacao vertical pode haver cldusulas que restrinjam a concorréncia, mas que devem ser

avaliadas caso a caso.

Ao analisar a experiéncia internacional na interacdo entre as duas politicas,
observou-se que a legislacdo internacional, mas especificamente o acordo TRIPS
regulamentou que algumas praticas ou condi¢des de licenciamento de direitos de
propriedade intelectual podem restringir a concorréncia, afetando negativamente o
comércio e, portanto, € aceitdvel que as legislacdes nacionais proibam determinadas

praticas. Entretanto, a legislacdo internacional ndo determina até que ponto a defesa da

concorréncia deve limitar o escopo das patentes e das licengas.

Nesta tese foi avaliada a legislacdo sobre licenciamento de direitos de propriedade
intelectual e concorréncia dos Estados Unidos, da Unido Européia e da Coréia do Sul. Nos
Estados Unidos a interacdo entre as duas politicas ja se encontra em fase avangada, com
regras definidas no Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Tal guia
tende a ser bastante compreensivo em relacdo as praticas especificas adotadas pelos
detentores de patentes por entender que o licenciamento de tecnologia geralmente é pro-

competitivo e permite que as firmas combinem fatores complementares de producio.

Ja na Unido Européia, em 2004, foi aprovada uma nova legislacdo, que passou a
diferenciar na anélise dos acordos de licenciamento de patentes entre firmas competidoras

e entre ndo-competidoras. Assim, de acordo com a natureza horizontal ou vertical da
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relacdo entre as firmas, a forma de avaliacdao das cldusulas é mais ou menos rigida,
respectivamente. Esse novo regulamento também inclui na andlise a avaliagdo do
percentual de parcela do mercado relevante das firmas de forma a analisar apenas os casos
em que as firmas detenham parcela expressiva do mercado. Outra contribui¢io do
regulamento foi a definicdo de uma blacklisted provision, contendo cldusulas que devem
ser proibidas, tanto nos acordos entre firmas competidoras como entre firmas nao-

competidoras.

Ja em relacdo a Coréia do Sul, a experiéncia de desenvolvimento nas décadas de
1960 e 1970 foi acompanhada de politicas de governo para controlar padroes e distribuicao
da transferéncia de tecnologia estrangeira. Mais recentemente, o Guideline for Review
Unfair Trade Practice, de 2004, estabeleceu critérios para examinar a ilegalidade dos
contratos de licenciamento de patentes. O guia apresenta exemplos especificos do que pode
ser considerado ilegal e regula claramente os artigos que tratam sobre o tema na legislagao
sul-coreana. A legislacdo da Coréia do Sul apresenta um grande nimero de cldusulas e

condutas proibidas nos contratos de licenciamento de patentes.

A andlise da experiéncia internacional € importante para se avaliar as possiveis
formas de interacdo entre as politicas e oferecer subsidios para a definicdo de uma
sistemdtica de acdo conjunta em prol do desenvolvimento dos mercados e manutencdo do
estimulo a inovacgdo. Entretanto, ao se trazer para o Brasil as normas aplicdveis em outros
paises, deve se ter o cuidado de adaptd-las ao mercado brasileiro. O Pais possui como
caracteristica um mercado constituido de empresas que grande porte com elevado poder de
mercado e que detém grande parte da tecnologia desenvolvida. Assim, existe a
possibilidade de tais empresas prejudicarem a concorréncia € 0 acesso a inovagao por meio

de contratos de licenciamento de patentes.
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O Brasil também possui algumas singularidades no que diz respeito a regulacio dos
contratos de licenciamento de patentes. Até a década de 1990 o controle concorrencial dos
contratos de transferéncia de tecnologia nos quais incidiam a remessa de royalties para o
exterior era feito pelo 6rgdo de concessdo de propriedade industrial, o INPL. Apds a
reforma liberalizante pela qual passou o Brasil, esse controle passou a ser exercido pelo

orgdo de defesa da concorréncia, o CADE.

Entretanto, desde a promulgacdo da nova lei de defesa da concorréncia, em 1994, e
do novo cédigo de propriedade industrial, em 1996, poucos foram os casos efetivamente
julgados pela autoridade de defesa da concorréncia. O pequeno nimero de casos avaliados
envolvendo o licenciamento de patentes fez com que ndo se criasse no Pais nenhum
procedimento de andlise semelhante ao Guideline norte-americano ou as Block Exemptions
européias. Ademais, a legislacdo brasileira vigente ndo identifica claramente todas as

possiveis cldusulas restritivas dos contratos de tecnologia.

Esta pesquisa apresentou também algumas propostas a respeito de como deve ser
feita a notificacdo dos contratos e o controle das préticas. A criacio de uma lista de
cldusulas restritivas e uma integracdo maior entre a atuacio da autoridade de propriedade
industrial e a autoridade de defesa da concorréncia também foram propostas para o caso

brasileiro.

E importante que fique claro que, embora ndo deva ter um carater protecionista, a
defesa da concorréncia também € essencial nos contratos internacionais de licenciamento
de patentes, para evitar que as empresas que concentram o P&D nos paises desenvolvidos

utilizem esses contratos para fechar mercados e reduzir a transferéncia de conhecimento, o
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que concentraria os ganhos dindmicos nos paises centrais e as perdas estdticas nos paises

periféricos.

Por fim deve ser ressaltado que, como a propriedade intelectual difere, em sua
natureza, de outras formas de propriedade, a aplicacdo da legislacdo de defesa da
concorréncia ndo deve ser aplicada com base em critérios convencionais. A cooperacao
entre firmas nas industrias de alta tecnologia € freqiientemente pré-competitiva e
representa economia de custos de transacdo, devendo portanto ser nao s6 permitida como
estimulada. E necessério, ainda, que haja um ajuste do ambiente institucional de forma a
torna-lo cada vez mais adequado aos objetivos de estimulo a inovagdo e a competitividade

dos mercados.

A partir dessa pesquisa, sugere-se que o escopo do trabalho seja ampliado para
outras formas de transferéncia de tecnologia, tal como franquias, assisténcia técnica, uso de
marcas e know how, bem como para a andlise do poder de mercado exercido pelo detentor
de direitos de propriedade industrial no mercado, ndo necessariamente exercidos no ambito

dos contratos.

A tecnologia moderna criou novos produtos e processos € a sobrevivéncia das
firmas depende do desenvolvimento ou adocdo dessas novas tecnologias. Dessa maneira,
as firmas precisam cada vez mais transacionar patentes para ganharem competitividade e
reduzirem seus custos. As formas de licenciamento dessas tecnologias apresentam cada vez
mais novos desafios para as leis que impactam no desenvolvimento e na difusdo das

inovagoes.
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