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RESUMO

MELO, Renato Dolabella. Os Instrumentos Legais de Repressdo ao Abuso
Praticado Por Meio de Patentes e Desenhos Industria is. Rio de Janeiro, 2008.
Dissertacdao (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovacao) -
Academia de Inovacao e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, Rio de Janeiro, 2008.

Estudo dos instrumentos juridicos de repressao ao abuso de direitos de
patente e desenho industrial, tendo em vista os objetivos constitucionais relativos a
Propriedade Intelectual, & defesa da ordem econémica e do consumidor. Dentro do
contexto do Sistema Nacional de Inovacdo, com a analise do papel dos agentes
inovadores, do Estado e da legislagcdo nacional, sdo conceituados os institutos da
patente e do desenho industrial, destacando seus aspectos principais, e definidos os
parametros para configuracdo do exercicio abusivo das prerrogativas oriundas de
sua concessao. A partir dessa percepcéo e da natureza das praticas de abuso, séo
destacados o0s instrumentos juridicos de repressdo destinados a assegurar 0O
atendimento de finalidades referentes ao desenvolvimento econdmico e tecnoldgico
do pais, atendido, ainda, o interesse social. E promovido estudo de casos destinados
a ilustrar a aplicacéo pratica de cada instrumento juridico apresentado, com a analise
critica do resultado observado, at¢ o momento, em cada uma das situagbes
expostas.



ABSTRACT

MELO, Renato Dolabella. Os Instrumentos Legais de Repressdo ao Abuso
Praticado Por Meio de Patentes e Desenhos Industria is. Rio de Janeiro, 2008.
Dissertacdo (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovacgao) -
Academia de Inovacao e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, Rio de Janeiro, 2008.

Study of the legal tools used to avoid the patent and design rights’ abuse,
with the underlying constitutional goals relative to Intellectual Property, Competition
and Consumer Law. Inside the National Innovation System, looking to the acts of the
players, the State and the national law, the concepts of patent and design are
presented, showing their principal features, and defining the limits to configure the
abuse of the rights allowed. Starting from this concept and the nature of the abuse,
the legal repressive tools that aim to secure the goals of economic and technological
development and social interest are presented. Some cases are described to
demonstrate the functional application of each legal tool, with the critical analysis of
the result so far.
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1 INTRODUCAO

A andlise da Propriedade Industrial sob a oOtica de seu uso como meio
para a pratica de abusos justifica-se pela relevancia do tema e dos impactos praticos
gque a mesma pode gerar. O fomento a ciéncia e a tecnologia, bem como a tutela
legal a producéao intelectual, séo freqiientemente apontados como instrumentos para
o desenvolvimento nacional'?. Cabe analisar seus efeitos no ambiente concorrencial
e consumerista, especialmente porque a legislacdo confere certos privilégios aos
titulares de direitos oriundos da Propriedade Industrial que podem gerar monopolios
econdmicos em determinadas areas.

Dentro do atual arcabouco constitucional nacional, que indica ao Estado
objetivos a serem perseguidos, € também de suma importancia examinar o papel
estatal nesse contexto, bem como as ferramentas de que lanca mao na busca
daqueles fins que procura alcancgar. Nesse ambito, importante falar de um Sistema
Nacional de Inovagédo e verificar quais fatores podem afetar seu funcionamento,
especialmente o eventual abuso por parte de seus titulares.

Cabe ressaltar que a livre concorréncia e o reconhecimento aos direitos

de Propriedade Industrial se encontram elencados pela Constituicdo da Republica

! Indica Joseph Schumpeter, em sua Teoria do Desenvolvimento Econdémico, que a inovacio,

inclusive a tecnolégica, pode acarretar ciclos de prosperidade (SCHUMPETER, 1988). Dessa feita,
um Estado que se preocupa em incentivar a producdo de capital intelectual pode promover ganhos
econdmicos e sociais a partir de tal conduta.

% O Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior também se posiciona no sentido de
gue a Propriedade Intelectual — género do qual sao espécies a Propriedade Industrial e o Direito de
Autor — atualmente € de suma importancia econdmica para as nacdes: “A propriedade intelectual
atingiu sua atual conotagdo apds uma série de evolugBes em seus conceitos. Atualmente, permite a
recompensa como fruto de um trabalho, o que constitui a base do direito moderno. Dois fatores
principais tém atribuido maior valor a propriedade intelectual no mundo hodierno. O primeiro é sua
visibilidade politica, devido a grande importancia econdmica para os paises. O segundo, é que 0s
bens imateriais superaram a tradicional estimativa concedida aos bens materiais e iméveis. Assim,
nao raro, 0os bens imateriais de uma inddstria sdo mais valiosos que o0 conjunto de seus ativos
materiais. (Disponivel no site do Ministério do Desenvolvimento, Indlstria e Comércio Exterior:
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sti/proAcao/prolntelectual/prointelectual.php.  Acesso em
03/12/2006; grifos nossos)
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de 1988 em seus artigos 170, IV® e 5°, XXIX* respectivamente. Contudo, tais
dispositivos ndo implicam na permissdo de exercicio abusivo, dados os impactos
negativos no ambito concorrencial, consumerista® e no préprio Sistema Nacional de
Inovacdo. O objetivo do trabalho de pesquisa ora proposto € justamente identificar
0os instrumentos legais destinados a repressdo de tal abuso, tendo em vista,
inclusive, os bens juridicos tutelados e a justificativa para sua protecao.

Na literatura juridica, € comum depararmo-nos com a figura do
licenciamento compulsério sendo configurada como o mecanismo a ser utilizado
para coibir tais praticas abusivas. Contudo, entendemos que a questdo merece ser
melhor explorada.

O licenciamento compulsoério ndo esta previsto, na legislacéo patria, como
aplicavel para todas as espécies de Propriedade Intelectual. De fato, os exemplos de
hipéteses em que tal dispositivo ndo pode ser aplicado atualmente no Brasil, por
auséncia de previsdao legal, sdo numerosos: marcas, desenhos industriais,
indicacdes geograficas, programas de computador e direitos autorais. Entretanto,
isso ndo quer dizer que ndo possa haver exercicio abusivo desses direitos. Mesmo

diante da impossibilidade de aplicagcdo da licenca compulsoria, é preciso que o

*Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios:

[...]

IV - livre concorréncia;

“Art. 5° Todos s&o iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
econdmico do Pais;

> CR/88 - Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizacdo do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social,
observados os seguintes principios:

[...]

V — defesa do consumidor;
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Direito seja capaz de proporcionar uma solucdo adequada para esses casos. E
justamente nesse ponto que destacam-se a legislacéo referente a defesa da ordem
econdmica (concorréncia) e do consumidor.

Dentro desse contexto, podemos destacar o tema-problema desenvolvido
neste trabalho: ha, além do licenciamento compulsério, outros instrumentos legais
que podem ser utilizados, no Brasil, para coibir condutas abusivas praticadas por
meio de patentes e desenhos industriais? O objetivo geral desta pesquisa €,
portanto, identificar os dispositivos implementados pela legislacdo para coibir o
abuso praticado por meio de patentes e desenhos industriais, bem como analisar
seus efeitos visando a tutela da concorréncia e do consumidor, demonstrando que a
guestao nao se restringe apenas ao licenciamento compulsério.

Dada a amplitude do tema que envolve a Propriedade Intelectual, optou-
se por realizar um corte metodologico delimitando a esfera de estudo as patentes e
desenhos industriais. A escolha se deu devido ao potencial impacto econémico que
pode ser provocado pelos privilégios legais concedidos aos titulares desses
instrumentos e a identificacdo prévia de casos praticos, envolvendo esses
dispositivos, que serdo objeto de analise dentro do trabalho.

Também optou-se por limitar os tipos de atos praticados pelos agentes
cujo conteudo seria objeto de aplicacdo das ferramentas estudadas. Do ponto de
vista concorrencial, ndo trataremos de restricbes em geral, mas sim das condutas
abusivas. Nao serdo objeto de andlise os atos estruturais, tais como fusdes,

aquisicbes e contratos em geral com essa caracteristica’. Nos interessara, portanto,

® “Para que ocorra uma concentracdo, fundamental é que se trate de uma operacdo que implique
mudancas duradouras na estrutura das empresas envolvidas. E necesséario ainda que a mudanca
estrutural torne possivel presumir que essas empresas atuardo como um unico agente do ponto de
vista econdémico em todas as operagBGes econdmicas por ele realizadas. Esse é o traco caracteristico
das concentracbes, que permite distingui-las da cooperacdo empresarial, onde existe apenas
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o comportamento dos agentes para fins de verificacdo de pratica abusiva e
identificacdo dos instrumentos juridicos de repressao cabiveis a espécie.

E importante destacar, ainda, que ndo serdo abordadas condutas em que
esteja presente um direito de patente ou desenho industrial que nao tenha sido
concedido de acordo com os dispositivos legais. Nao trataremos, dessa forma, de
hipéteses em que as prerrogativas do agente possam ser questionadas sob a Gtica
da nulidade, por padecerem de algum vicio em sua constituicdo. Tampouco nos
interessard, para os fins deste trabalho, o estudo de praticas de sham litigation, pois,
nessas situacdes, a conduta do agente é calcada em um direito inexistente que o
mesmo busca aparentar possuir’.

Em suma, portanto, quando nos referimos a “condutas abusivas”, para
este trabalho de pesquisa, deve ficar claro que as hipdteses serdo limitadas a
comportamentos de natureza nédo-estrutural, calcadas em direitos de patente ou
desenho industrial efetivamente concedidos em perfeito cumprimento aos requisitos
legais.

Nao se deve confundir a configuragcdo do corte metodoldgico escolhido
com a eventual auséncia de poder econémico por parte do agente que pratica a
conduta. Esse fator sera relevante para analisar qual instrumento juridico pode ser

aplicado no caso, mas ndo € preponderante para afastar de nossa analise

unicidade de certos comportamentos no mercado.” (SALOMAO FILHO, 2002, p. 268; grifos no
original)

e} grande desafio esta, portanto, em identificar aquelas agdes movidas por interesses ilegitimos (e
gue por isso devem ser passiveis de responsabilidade antitruste) e aquelas que, ainda que resultem
em poder de mercado ou prejuizos a concorréncia, tenham objetivos genuinos. E justamente nesse
sentido o reconhecimento da sham exception [litigation] representa um importante instrumento de
reflexdo para as autoridades antitruste. Isso porque, como visto, a sham é caracterizada por aquelas
condutas envidadas perante o Estado usadas como verdadeiras armas para eliminacdo da
concorréncia, independentemente de seu éxito. [...] Como se vé, a andlise de casos trazida nao foi
capaz de exaurir as questdes suscitadas pela doutrina, mas buscou trazer parametros mais claros
para sua aplicacdo. Desse modo, puderam surgir algumas condutas que dariam indicios de que
haveria sham (p. ex. falso testemunho, patente obtida por fraude, conspiracdo com autoridade
responsavel por licencas para eliminar competidor; propina para agentes; bem como em acdes
repetitivas sem base objetiva).” (TEREPINS, 2008, p. 94 e 95)
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determinada conduta praticada pelo agente sem poder econémico oriundo da
patente ou do desenho industrial.

Dentro desse contexto, em se tratando especificamente do monopdlio
potencialmente gerado pelas patentes e desenhos industriais, cabe apontar seus

efeitos sobre o mercado:

Em suma, em situacdo de monopdlio, a sociedade é submetida a uma
escassez artificial, provocada pelo monopolista, que controla totalmente a
oferta, a fim de maximizar seus lucros. Esta parcela excedente de lucros é
retirada de comunidade por forca da manifestacdo do fendbmeno do poder
econdmico e representa, além de ineficiéncia econdmica, injustica social, no
qgue se refere a reparticdo de renda. Ainda que esta renda adicional do
monopolista fosse integralmente tributada, com vistas a redistribuicdo de
renda, o monopolio continuaria a onerar a sociedade, porque lhe estaria
impondo uma escassez desnecessaria. (BRUNA, 2001. p. 34)

A situacdo monopolistica que pode surgir dos privilegios de patentes e
desenhos industriais, portanto, gera custos arcados por toda a sociedade. No caso
do objeto da pesquisa ora proposta, entretanto, deve-se ainda levar em conta outros
fatores instrinsecos ao Direito Econémico e a Propriedade Industrial.

Sob essa Otica, poderiamos considerar que o monopdlio legal em analise
poderia geraria efeitos danosos na ambito da concorréncia e do consumidor devido
a seus custos sociais, caso tal ponto fosse tomado isoladamente. Entretanto, deve-
se levar em conta, também, as consequéncias para o desenvolvimento nacional e o
incentivo ao trabalho do titular do direito concedido pela Lei 9.279/96. E justamente
esse 0 caso de uma medida que deve ser aplicada em conjunto com outras acdes

de politica publica, visando alcancar uma situacédo de equilibrio®.

® Vale destacar o posicionamento do professor Jodo Bosco Leopoldino, no sentido de que o Estado
adota uma série de medidas de politica publica e econémica visando atingir certos objetivos. Deve-se
ressaltar o entendimento desse jurista de que uma medida que gera efeitos positivos em uma seara
pode provocar conseqiiéncias negativas em outra, caso tomada isoladamente, o que expde a
necessidade de sua execucdo de forma conjunta com outras providéncias. (LEOPOLDINO DA
FONSECA, 2002, p. 247-248)
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O privilégio definido pela Lei 9.279/96 decorre de direito individual
presente na Constituicdo da Republica. Mas o proprio texto constitucional indica que
essa prerrogativa serd concedida “tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais®

. Cabe ressaltar, inclusive, que a
lei nacional de Propriedade Industrial busca expressamente coibir a pratica de abuso
pelo titular da patente, podendo este até mesmo sofrer licenciamento compulsorio
nesse caso™.

Entretanto, em que pese esse dispositivo da LPI, referente ao exercicio
abusivo de privilégios, a tematica da Propriedade Intelectual também esta
fortemente ligada ao Direito Econdmico, especificamente a protecéo da concorréncia
e do consumidor. Dessa forma, a problematica ndo necessariamente se esgota na
Lei 9.279/96, pois o ordenamento juridico nacional dispde de outras normas que,
apesar de ndo tratarem diretamente da questdo da Propriedade Intelectual, tutelam
bens juridicos que sdo diretamente afetados pelas patentes e pelos desenhos
industriais.

A partir dessa conclusdo, é importante destacar que, quanto a revisao
bibliografica do tema, percebe-se que ha material em quantidade satisfatéria nos
campos da Propriedade Intelectual e do Direito Econdmico. Entretanto, ndo ha
analise suficiente no que diz respeito a abordagem intertextual das duas areas,
correlacionando seus institutos e objetivos, destacadamente quanto a possibilidade
de aplicacdo de instrumentos de Direito Econémico, especialmente na area da
concorréncia e do consumidor, em casos de abuso de direitos de patentes e de

desenhos industriais. Essa escassez de material que aborde o objeto de estudo da

forma proposta, identificada por meio da revisdo da literatura sobre o assunto, é uma

° Art. 5°, XXIX da CR/88.
9 Art. 68 da Lei 9.279/98.
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das justificativas para investigacdo que se pretende executar e ressalta sua
importancia.

Por fim, diante de todos esses pontos, devemos destacar que o resultado
esperado da pesquisa consistia na seguinte conclusdo: dada a restricdo de
concorréncia provocada pelas patentes e desenhos industriais, bem como a
possibilidade de dano ao consumidor, o licenciamento compulsério previsto na Lei
9.279/96 nédo € o unico instrumento destinado a coibir o abuso de poder econémico
nessas condi¢cdes, podendo também ser utilizadas, conforme o caso, as sancdes
administrativas previstas na Lei 8.884/94 por infracdo a Ordem Econbmica e Acdo
Civil Pdblica destinada a defender os direitos difusos e/ou coletivos dos
consumidores, conforme previsto no CDC. Essa hipotese norteou a definicdo dos
capitulos desenvolvidos.

Feita essa breve contextualizacdo, passaremos a apresentacao
propriamente dita dos capitulos, iniciando-se com a abordagem do Sistema Nacional
de Inovacao, passando as caracteristicas das patentes e desenhos industriais, bem
como 0 seu exercicio abusivo, finalizando com o estudo dos instrumentos legais de

repressao e casos praticos que dardo suporte as conclusdes deste trabalho.
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2 SISTEMA DE INOVACAO

2.1 Conceito

Inicialmente, é importante, para o presente trabalho, abordarmos a nocao
de Sistema de Inovacéo. Qualquer discusséo sobre Propriedade Intelectual deve ser
adequadamente contextualizada, pois se trata de objeto de estudo que manifesta
amplos e diversos efeitos. Sua analise revela aspectos juridicos e econémicos, além
de interessar a esfera de formulacéo de politicas publicas.

O conceito de sistema passa pela nocdo de um conjunto de elementos
compativeis entre si e organizados segundo uma determinada finalidade. Pode ser
analisado tanto do ponto de vista estatico, em relacdo ao traco compativel referente
a seus componentes, quanto do dinamico, onde se analisa sua atuacao funcional e
os efeitos dai produzidos. Portanto, é intrinseco ao sistema a busca por um ou mais
objetivos.

Os professores Carl Dahlman e Claudio Frischtak apresentam o seguinte

conceito em trabalho sobre o Sistema de Inovac&o brasileiro:

O sistema de inovacao é aqui definido como a rede de agentes e conjunto
de politicas e instituicdes que afetam a introducéo de tecnologia que é nova
para a economia. Ja que, na vasta maioria dos paises em desenvolvimento,
a tecnologia € importada, o sistema de inovacéo é definido de forma muito
ampla, para incluir politicas direcionadas a transferéncia de tecnologia,

' Sobre a mesma guestdo: “Pode-se definir um sistema de inovacdo como um conjunto de

instituicbes publicas e privadas que contribuem nos ambitos macro e microecondmico para o
desenvolvimento e difusdo de novas tecnologias. Dessa forma, o S| é um instrumental de intervencao
através do qual os governantes de um pais podem criar e implementar politicas de Estado a fim de
influenciar o processo inventivo de setores, de regides ou mesmo de nag6es. [...] A inovacdo pode ser
entendida de uma maneira ampla como um processo no qual as firmas apreendem e introduzem
novas praticas, produtos, desenhos e processos que sdo novos para elas (Nelson, 1993). A inovagéo
é fruto de um processo que s6 pode ser analisado quando se leva em conta seu carater interativo.
Interativo, na medida em que envolve uma relacdo entre diversos atores tais como firmas, agéncias
governamentais, universidades, institutos de pesquisa e instituicbes financeiras”. (SBICCA e
PELAEZ, 2006, p. 417 e 418)



17

direitos de propriedade intelectual, importacdo de bens de capital e
investimento estrangeiro direto. O sistema de inovagdo também
compreende a rede de instituicbes publicas e privadas e agentes que
sustentam ou empreendem atividades cientificas e tecnolégicas, incluindo
pesquisa e desenvolvimento, difusédo e criacdo de capital humano técnico.
(DAHLMAN e FRISCHTAK, 2003, p. 414)*

Trata-se, portanto, de conceito muito amplo. Como visto, um sistema
constitui-se em um conjunto de elementos que guardam algum trago comum entre Si
e sdo agrupados tendo em vista alguma finalidade funcional. Assim, dentro de um
Sistema de Inovacéo estariam reunidas pessoas, de natureza privada e publica, que
realizam suas atividades mediante certas normas juridicas e politicas publicas. A
similaridade entre eles reside no fato de que todos se relacionam com o ato de
inovar, seja o produzindo (agentes como empresas e universidades), fomentando
(Estado, por meio de politicas publicas) ou normatizando (as leis). Todas essas
acOes se interagem visando certos fins, o que qualifica esse ambiente, composto
pelos elementos citados, como um sistema.

A partir desse ponto, temos que um Sistema Nacional de Inovacao
consiste em um conjunto de elementos organizados dentro de um pais com o
objetivo de promover a execucdo de atividades que estimulem, direta ou
indiretamente, a criacdo de novidades tecnolégicas e comerciais em busca de
desenvolvimento sécio-econdémico.

Cabe indagar se, no atual contexto mundial, ainda seria adequado falar
em um Sistema “Nacional” de Inovacgéo, tendo em vista a crescente interacdo entre

0s paises em diversas areas, inclusive na comercial e tecnologica. Entendemos que

12Tradu<;<'?1o livre: “The innovation system is here defined as the network of agents and set of policies
and institutions that affect the introduction of technology that is new to the economy. Since in the vast
majority of developing countries technology is imported, the innovation system is defined very broadly
to include policies toward arms-length technology transfer, intellectual property rights, importation of
capital goods, and direct foreign investment. The innovation system also comprises the network of
public and private institutions and agents supporting or undertaking scientific and technological
activities, including research and developing, diffusion and creation of technical human capital”.
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sim, uma vez que a atuacao de cada Estado, na implementacao e funcionamento de
seu Sistema, possui objetivos marcadamente internos, especialmente quanto aos
efeitos pretendidos em relacdo a competitividade de sua industria e os impactos
sécio-econdmicos que dai podem surgir.

Ademais, os Sistemas de Inovacdo ndo sdo homogéneos em sua
estrutura e funcionamento, pois diversos fatores internos condicionam esses

aspectos em cada pais:

Certamente as politicas e programas dos governos nacionais, as leis de
uma nacdo e a existéncia de uma linguagem comum e uma cultura
compartilhada definem fatores internos e externos que podem afetar
amplamente como o avanco técnico procede. Colocado de outra maneira,
as diferencas e fronteiras nacionais tendem a definir os sistemas nacionais
de inovacdo, em parte intencionalmente, em parte ndao. Além disso,
percepcdes gerais sobre as sociedades e culturas nacionais tendem a dar
conl%retude aos sistemas nacionais. (NELSON e ROSENBERG, 1993, p.
16)

Assim o professor Luiz Otavio Pimentel exemplifica a postura de alguns

paises desenvolvidos a respeito da questao:

O fato de que as inovagOes tecnoldgicas servem de alavanca para o
progresso econdmico levou o Estado e os paises integrados regionalmente,
muito mais do que as préprias empresas (como, por exemplo, a Unido
Européia e os Estados Unidos), a investirem em pesquisas, financiando
programas e, inclusive, criando centros para o seu desenvolvimento
permanente, fato que contribuiu para alargar os conhecimentos cientificos e
tecnolégicos, formando uma reserva de saber acumulado. Tecnologias que
logicamente deveriam ser protegidas pelo Direito.

No plano da politica governamental, para este setor, o uso do regime de
patentes e a propriedade tempordria e exclusiva do conhecimento
intelectual é visto como mais um dos instrumentos da politica econémica.
Na Espanha, por exemplo, uma lei de patentes que proteja eficazmente os
resultados da investigacao se justifica como o elemento necessario dentro
da politica de fomento da pesquisa e do desenvolvimento tecnolégico.
(PIMENTEL, 1999, p. 30)

3 Traducdo livre: “Certainly the policies and programs of national governments, the laws of a nation,
and the existence of a common language and a shared culture define an inside and outside that can
broadly affect how technical advance proceeds. Put another way, national differences and boundaries
tend to define national innovation systems, partly intentionally, partly not. Further, general perceptions
about national societies and cultures tend to reify national systems.”
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Interessante notar que, embora a existéncia e funcionamento de um
Sistema de Inovacdo parecam mais palpaveis em nacbes que adotam uma
economia de mercado, uma vez que nestas € dado aos particulares a possibilidade
de obter a titularidade de meios de producédo e, portanto, promover a exploracao
econdbmica da novidade introduzida, mesmo os paises do antigo bloco comunista
possuiam ferramentas de estimulo & criacdo™®. O professor Bruno Hammes indicava
a existéncia dos mecanismos de fomento nessas nacgdes, apresentando, entretanto,

uma critica explicita a eficiéncia da sistematica da certificacao:

A forma de protecdo mais eficiente ao inventor é reconhecer-lhe o direito
exclusivo sobre a técnica desenvolvida. Os paises de economia dirigida
(socialistas), que ndo admitem ou ndo admitiam um direito de propriedade
sobre bens de producdo, ndo conferem ao inventor um direito exclusivo
sobre o invento. Ainda assim, querem proteger e estimular os inventores.
Criaram o certificado de inventor. E um titulo honorifico que da prestigio.
Esse certificado vem acompanhado de uma série de regalias, como maior
facilidade para conseguir moradia, facilidades para formacado ulterior,
viagens ao exterior, férias e outras vantagens. O certificado nunca
conseguiu motivar o mundo ocidental e nem mesmo os paises satélites da
Unido Soviética. (HAMMES, 2002, p. 282)

2.2 Inovacéo e os Agentes do Sl

No Brasil, podemos dizer que a finalidade do Sistema de Inovacéao é gerar
desenvolvimento cientifico, tecnologico e econdmico para o pais, tendo em vista o
interesse social e 0 bem publico. A Constituicdo da Republica de 1988 destaca

expressamente esses fatores em seus artigos 5°, XXIX, 218 e 219%.

4 “Nos paises de economia comunista, como a antiga Unido Soviética e a Republica Popular da
China, havia um sistema denominado titulo de recompensa ou certificado de autor de invencao, por
meio do qual o inventor informa sua invengdo ao Estado, que sera o responsavel pela exploracédo da
invencdo. Em contrapartida, o inventor recebe um titulo, que Ihe confere determinados privilégios
dentro da coletividade. Esse sistema vem sendo substituido pelo sistema de patentes”. (LABRUNIE,
2005, p. 01)

®Art. 5° Todos s&o iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

[.]



20

Importante destacar, entretanto, que o conceito de inovacdo nao se
resume as invencdes. Na verdade, abarca qualquer forma de introduzir algo novo na
ordem econdmica, mesmo que essa criacdo nao seja objeto de protecédo juridica que
conceda exclusividade a quem a concebeu. Exemplo disso seriam métodos
comerciais inovadores, que nao sao patenteaveis no Brasil, nos termos do artigo 10
da Lei 9.279/96%. Nesse caso, apesar de seu criador ndo gozar de tutela juridica
que lhe garanta exclusividade sobre sua criacdo, ndo se pode ignorar os efeitos
produzidos por esse tipo de novidade, motivo pelo qual um Sistema de Inovacao
deve também se interessar por esse tipo de fenébmeno.

Historicamente, € ilustrativo o exemplo da divisdo de trabalho na linha de
producao, utilizado na industria automobilistica na primeira metade do século XX.
Em que pese tal inovacdo nao ser passivel de exclusividade por seu criador, é
inegavel que este se beneficiou de aumento em seus ganhos enquanto seus

concorrentes ndo copiaram a idéia, além de ter propiciado desenvolvimento

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
econdmico do Pais;

Art. 218. O Estado promovera e incentivard o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitagao
tecnologicas.

§ 1° - A pesquisa cientifica basica recebera tratamento prioritario do Estado, tendo em vista o bem
publico e o progresso das ciéncias.

§ 2° - A pesquisa tecnoldgica voltar-se-4 preponderantemente para a solu¢gdo dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3° - O Estado apoiard a formag¢do de recursos humanos nas &reas de ciéncia, pesquisa e
tecnologia, e concedera aos que delas se ocupem meios e condi¢des especiais de trabalho.

8 4° - A lei apoiara e estimulard as empresas que invistam em pesquisa, criagdo de tecnologia
adequada ao Pais, formagdo e aperfeicoamento de seus recursos humanos e que pratiquem
sistemas de remuneragdo que assegurem ao empregado, desvinculada do salario, participagdo nos
ganhos econdémicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5° - E facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orgamentaria a
entidades publicas de fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnoldgica.

Art. 219. O mercado interno integra o patriménio nacional e sera incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e s6cio-econdmico, o bem-estar da populacao e a autonomia tecnoldgica do
Pais, nos termos de lei federal.

'®Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade:

Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contdbeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizagao;
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econdmico com o incremento na producdo em funcédo da nova técnica introduzida no
mercado.
Fica claro, portanto, a importancia do papel dos agentes criadores da

inovacdo. Schumpeter destaca a figura do empresario nesse aspecto:

A lideranca econbmica em particular deve, pois, ser distinguida da
“invencdo”. Enquanto ndo forem levadas a pratica, as invencbes sé&o
economicamente irrelevantes. E levar a efeito qualquer melhoramento é
uma tarefa inteiramente diferente da sua invencdo, e uma tarefa, ademais,
gue requer tipos de aptidao inteiramente diferentes. Embora os empresarios
possam naturalmente ser inventores exatamente como podem ser
capitalistas, ndo sao inventores pela natureza de sua funcdo, mas por
coincidéncia e vice-versa. Além disso, as inovagdes, cuja realizacdo é a
funcao dos empresarios, ndo precisam necessariamente ser invencdes. Nao
€ aconselhavel, portanto, e pode ser completamente enganador, enfatizar o
elemento invencdo como fazem tantos autores. (SCHUMPETER, 1988, p.
62)

O autor austriaco produziu trabalho destacado sobre a analise econémica
do ato de inovar no mercado. Segundo Schumpeter, a inovacédo € a mola-mestre da
economia’’, tendo em vista seu papel nos ciclos econémicos. A introducdo da
novidade pelo empreséario o permite auferir lucros extraordindrios em um primeiro
momento®®. Na medida em que a inovacdo é copiada por seus concorrentes, 0s
ganhos adicionais do inovador tendem a diminuir, até que seja atingida uma situacéo

de equilibrio. Posteriormente, o esgotamento do modelo tende a implicar em uma

ol “Seguindo as idéias de Marx, Schumpeter constroi sua teoria do desenvolvimento com base no
conceito de monopdlio temporario do inovador. A busca dos empresarios por lucros extraordinarios
constitui 0 motor da economia capitalista. O lucro ‘normal” no mercado de produtos indiferenciados
ndo motiva o investimento capitalista. Quando surgem oportunidades para a inovacao, a perspectiva
de auferir lucros monopolistas, ainda que temporarios, mobiliza as inversées em bens de capital e a
introducéo de novos produtos.” (TIGRE, 2006, p. 45)

% “Inovacées em produto sdo consideradas como exploracdo de novos mercados, j& que o conceito
de mercado é restrito a bens perfeitamente homogéneos. Novos produtos visam a substituir produtos
existentes atendendo ao mesmo tipo de necessidade. O novo mercado é um monopélio temporario,
cuja duracéo depende da velocidade de imitacdo pela concorréncia e, em alguns casos, da protecao
legal por meio de patentes.” (TIGRE, 2006, p. 48)
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situacdo de crise, que, por sua vez, sera superada com uma nova inovagao, sendo
reiniciado o ciclo em um novo contexto™®.

Schumpeter denominou esses movimentos de ciclos econémicos. A
inovacdo exerce um papel fundamental e promove uma “criacdo destruidora” nesse
ambito, pois o antigo modelo € superado pelo novo e tende a ser abandonado. Esse
aspecto, bem como o ganho extraordinario inicial usufruido pelo inovador, s&o
fatores intrinsecos ao ciclo e devem ser analisados tendo em vista o

desenvolvimento econdémico e tecnologico geral:

Vimos — em contraste com a doutrina que vé o ciclo econdmico
essencialmente como um fendmeno monetario ou como um fendmeno que
tem sua raiz no crédito bancério e que hoje esta especialmente associada
aos nomes de Keynes, Fisher e Hawtrey e a politica do Federal Reserve
Board — que nem os lucros de um boom, nem os prejuizos de uma
depressdo sdo desprovidos de um sentido ou de funcdo. Pelo contrario,
onde o empresario privado em concorréncia com 0s seus iguais ainda
desempenha um papel, eles sdo elementos essenciais do mecanismo do
desenvolvimento econdmico e ndo podem ser eliminados sem mutilar este
Ultimo. Esse sistema econdmico ndo pode se realizar bem sem a ultima
ratio da destruicdo completa dos elementos existentes que estao
irrecuperavelmente associados aos inadaptados sem esperanca.
(SCHUMPETER, 1988, p. 166)

Cabe ressaltar que a analise desse fenbmeno ndo se resume aos
beneficios individuais obtidos pelo inovador. E de fundamental importancia ter
sempre em vista os reflexos nas nacdes do ponto de vista coletivo, pois estas
tracam objetivos ao estruturar e manter um Sistema de Inovacdo, como ja
demonstrado. Assim se manifestou Schumpeter em palestra proferida na

Universidade Imperial de Toquio em 1931:

Trata-se mais especificamente do chamado ’‘progresso” e consiste
principalmente na mudanca do método de producao. Isto € o que altera com

!9 Fala-se em um novo contexto porque o primeiro ciclo descrito provoca mudancas nas estruturas do
mercado e em seu desenvolvimento. Dessa forma, o segundo ciclo serd executado em um cenario
econdmico distinto do primeiro.
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mais poder a superficie e a estrutura da vida econdmica. Um exemplo é a
introducdo da maquina de tear no século XVIII, outro mais recente é a
introducdo do carro motorizado. Um exemplo de mudanca de habitos
comerciais é a substituicdo do latex brasileiro pelo oriundo das plantacdes
de Java e da Maldsia. Realizar coisas de formas diferentes e mais
econdmicas € o que permite a todas as nacdes do mundo crescer cada vez
mais ricas. (SCHUMPETER, 1931)%°

Em que pese Schumpeter destacar reiteradamente a figura do empresario
inovador, cabe ressaltar que, para esse autor, a configuracao de tal personagem nao
se baseia em certo tipo de classe ou pessoa, mas sim em sua vinculagdo com o ato
de inovar®. Nesse sentido, dentre os agentes que compdem um Sistema de
Inovacao estdo também as universidades e centros de pesquisa. Estes possuem
relevante capacidade de estudo para obtencédo de novas técnicas, o que justifica seu
enquadramento dentro do Sistema. Entretanto, para a otimizacdo dos resultados
gerais pretendidos de desenvolvimento, € imprescindivel que as instituicdes
universitarias e de pesquisa atuem em cooperacdo com 0S empresarios, pois estes
estdo mais préximos da aplicacdo industrial do conhecimento®”. Sem a interacédo
entre esses agentes, 0 processo de aproveitamento da pesquisa em tecnologia

efetiva fica bastante prejudicado®.

20 Traducdo livre: “It is what is more specifically called "progress" and consists mainly in the change in
method of production. This it is what changes most powerfully the surface and structure of economic
life. An example is the introduction of the mechanical spinning machine in the 18th century, a later one
is the introduction of the motor car: An example of the change of commercial habits is the replacement
of the Brazilian rubber by rubber from the plantations of Java and the Malay States. It is this doing
things in different and more economical ways, what makes all nations of this world grow richer and
richer”.
L “para Schumpeter, a condicdo de empresario ndo é permanente ou inerente a determinadas
pessoas, nem chega a corresponder a uma profissdo, e menos ainda a uma classe social, estando
antes intima e intrinsecamente vinculada a funcdo inovadora. Um individuo qualquer s se torna e/ou
s6 continua sendo empresario quando e enquanto estiver inovando — ou seja, introduzindo e/ou
consolidando novos produtos, novas formas de produzir e de comercializar. Trata-se de atividades
que ndo se confundem com as inven¢bes, as quais, por sinal, permanecem economicamente
irrelevantes enquanto nao forem incorporadas a producdo e/ou circulagdo de mercadorias.”
gSZMRECSANYI, 2006, p. 116)
> Nesse sentido: “O apoio das agéncias de financiamento as empresas e universidades contribui
para a oferta de inven¢des com potencial comercial. A relacdo universidade-empresa é essencial
para o desenvolvimento tecnoldgico, dada a vocacao complementar das instituicdes”. (TIGRE, 2006,
. 95)
% Para uma analise aprofundada da interacdo entre universidades e industria, bem como da relacédo
entre ciéncia e tecnologia, ver: CRUZ, 2004.
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Acdes visando incentivar a cooperacao entre as universidades, que sao
polos de pesquisa, e as industrias, que possuem as condi¢cdes necessarias para
converter em tecnologia a ciéncia produzida pelas primeiras, podem ser percebidas
por meio de atos como a promulgacéo da Lei de Inovacao (Lei 10.973/04)%*.

Além da pesquisa propriamente dita, as universidades possuem papel
relevante dentro de um Sistema de Inovacéao pelo fato de que fornecem, por meio do
ensino, a capacitacdo necessaria aos pesquisadores para que estes possam

desenvolver seus trabalhos®.

A respeito das diferentes posturas da esfera universitaria e da empresarial em relagédo a pesquisa:
“Nessa rede de relagdes [Sistema de Inovacgdo], € possivel identificar trés atores fundamentais: as
universidades e centros de pesquisa, o Estado e as empresas. Os dois primeiros tém como atividade
principal a pesquisa basica — que ndo objetiva aplicagcdo produtiva imediata — e o terceiro a pesquisa
aplicada — orientada a produgdo de solugBes para o setor produtivo. As empresas tém no
desenvolvimento experimental uma meta mais especifica e apresentam um comportamento orientado
pelo lucro, diferente das universidades que se caracterizam pela ‘pesquisa por exceléncia’, sem
objetivos pecuniarios diretos”. (SBICCA e PELAEZ, 2006, p.418)

® Esse aspecto é destacado pelos professores Richard Nelson e Nathan Rosenberg: “Deste modo,
dizer que novas tecnologias deram origem a novas ciéncias é, pelo menos, tdo verdadeiro quanto o
contrario. E é mais preciso dizer que, com o0 surgimento de tecnologias baseadas em ciéncia
moderna, muito da ciéncia e muito da tecnologia se tornaram entrelacados. Esta € a principal razéo
porque, atualmente, tecnologia esta avancada, em grande parte, através do trabalho de homens e
mulheres que possuem treinamento universitario em engenharia. Este entrelagamento, mais do que
uma casualidade, é a principal razao porque, em muitas areas, pesquisa universitaria € um
importante colaborador para o avango tecnoldgico e as universidades, assim como os laboratorios
das empresas, sao partes essenciais do sistema de inovagao. [...] O moderno laboratorio industrial e
a moderna pesquisa universitaria cresceram como companheiros. Os detalhes desse
companheirismo foram consideravelmente diferentes de um pais para outro. [...] Em geral, entretanto,
universidades desempenham um papel extremamente importante no avanco tecnoldgico, nao
somente como locais onde cientistas e engenheiros industriais séo treinados, mas como fonte de
pesquisas e técnicas de consideravel relevancia para o avango técnico na indastria” (NELSON e
ROSENBERG, 1993, p. 07 e 11). Traducao livre: “Thus saying that new technologies have given rise
to new sciences is at least as true as the other way around. And it is more on the mark to say that with
the rise of modern science-based technologies, much of science and much of technology have
become intertwined. This is the principal reason why, in the present era, technology is advanced
largely through the work of men and women who have university training in science of engineering.
This intertwining, rather than serendipity, is the principal reason why, in many fields, university
research is an important contributor to technical advance, and universities as well as corporate labs
are essential parts of the innovation system. [...] The modern industrial laboratory and the modern
research university grew up as companions. The details of this companionship have been
considerably different from one country to another, as later chapters will indicate. In general, however,
universities play an extremely important role in technical advance, not only as places where industrial
scientists and engineers are trained, but as the source of research findings as techniques of
considerable relevance to technical advance in industry.”
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Fritz Machlup ja havia apontado a impossibilidade de se dissociar ensino
de pesquisa, especialmente se efetivamente se busca a obtencdo de ganhos gerais

por meio de um Sistema de Inovacéao:

A associagdo de pesquisa com educagdo parece necessaria por algumas
razbes; por exemplo, os pesquisadores e desenvolvedores devem
antecipadamente ser educados e treinados, e a utilizacdo do novo
conhecimento geralmente requer graus de disseminacdo e compreensao
gue ndo podem ser alcancados sem educacdo geral e ampla. (MACHLUP,
1958, p. 49)%°

Os professores Carlos Henrique Cruz e Carlos Pacheco ressaltaram o
papel de qualificagdo exercido pelas universidades, destacando que estas
contribuem sobremaneira para o desenvolvimento por meio desse tipo de atividade

de ensino:

A universidade faz uma coisa indispensavel ao avanco da tecnologia — ela
treina os cérebros das pessoas que vao fazer tecnologia dentro das
indastrias -, mas nado faz tecnologia comercial. A tecnologia feita em
universidade raramente chega ao mercado®’. De outras maneiras, ela
também gera desenvolvimento, mas as pessoas que educa e qualifica,
estas sim, é que estdo aptas a criar desenvolvimento e riqueza. (CRUZ e
PACHECO, 2004, p. 09)

Logicamente, o papel de pesquisa e ensino das universidades nao pode
ser analisado sem que se leve em conta as politicas setoriais envolvidas, o que
ressalta a presenca estatal no ambiente ora analisado. Nesse campo, o investimento

em educacéo, de base e superior, se apresenta como ponto fundamental, uma vez

26 Traducéo livre: “The bracketing of research with education seems necessary for several reasons; for
example, the researchers and developers must previously have been educated and trained, and the
utilization of new technical knowledge often requires degrees of dissemination and comprehension
that cannot be attained without broad and general education.”

" Entendemos que essa afirmacéo apenas reforca a necessidade de interacdo entre universidade e
indUstria, em busca dos objetivos perseguidos pelo Sistema de Inovacao. Mais uma vez frisamos que,
tendo em vista que as duas entidades sdo personagens integrantes do mesmo sistema, €
imprescindivel que atuem de forma a complementar suas potencialidades, respeitadas suas
finalidades precipuas, de modo a maximizar o ganho comum e coletivo.
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que os profissionais que terdo o papel de desenvolver a tecnologia deverdo ser

adequadamente capacitados, como demonstrado?®.

2.3 O Papel do Estado

Importante destacar que, mesmo composto por instituicdes publicas e
privadas, um Sistema de Inovacao é coordenado pelo Estado, uma vez que se trata
de meio de implementacdo de politicas publicas. Diversos aspectos condicionam
sua estruturacdo, como, entre outros, a legislacédo pertinente, os incentivos estatais
a iniciativa privada em busca dos objetivos, o planejamento estratégico em relacéo
as politicas para cada setor econémico, as relacées comerciais internas e externas e
o desenvolvimento sécio-econdmico que se busca.

A World Intellectual Property Organization - WIPO® trata expressamente
os direitos de Propriedade Intelectual como instrumentos de politica publica que se
destinam a atingir beneficios coletivos por meio da concessdo de privilégios a

individuos:

Nés, portanto, consideramos que um direito de Propriedade Intelectual é
melhor visto como um dos meios pelos quais nacfes e sociedades podem
ajudar a promover a satisfacdo dos direitos econdmicos e sociais do
homem. Em particular, ndo existem circunstancias nas quais os direitos
humanos mais fundamentais devam ser subordinados aos requerimentos de
protecdo da Propriedade Intelectual. Direitos de Propriedade Intelectual sdo
garantidos pelos Estados por periodos limitados (pelo menos no caso de
patentes e direitos autorais) enquanto direitos humanos sao inalienaveis e
universais.

[...]

Apesar do termo utilizado para eles, nos preferimos referir aos direitos de
Propriedade Intelectual como instrumentos de politica publica que conferem
privilégios econdmicos para individuos ou instituices unicamente para 0s
propositos de contribuicdo para o bem puablico maior. O privilégio é,

8 A capacidade tecnolégica brasileira foi especialmente afetada pela evasdo no ensino médio e no
ensino superior nas areas cientificas e relacionadas com engenharia, uma vez que isso compromete
a formacéao de profissionais capacitados na area técnica (DAHLMAN e FRISCHTAK, 2003, p. 414).

# Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI.
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portanto, um meio para um fim, ndo um fim em si mesmo®. (WIPO, 2002. p.
06)

O Estado, portanto, ndo pode se escusar de atuar nesse ambito. Vale
ressaltar que, além dos ja citados artigos 5°, XXIX, 218 e 219 a CR/88 também
aborda o papel estatal de incentivo, de modo a gerar efeitos desejados na ordem
econdmica, no artigo 174%'. Nas palavras do professor Jodo Bosco Leopoldino da

Fonseca:

Ao atuar indiretamente na conducdo, no estimulo e no apoio da atividade
econdmica empreendida pelos particulares, o Estado adota determinadas
formas de politica econémica, peculiares a cada campo de atuacdo. A
politca econbmica tem como objetivos fundamentais, nos paises
desenvolvidos, assegurar o crescimento sustentavel da economia,
assegurar o pleno emprego dos fatores de producéo, particularmente da
mao-de-obra, uma relativa estabilidade dos precos e garantir o equilibrio da
balanca de pagamentos. Para garantir a consecucdo desses objetivos,
devera o Estado adotar uma série de medidas de politica econdmica que
podem dizer-se instrumentos para alcancar aqueles objetivos fundamentais,
mas que ndo tém por isso sua importancia diminuida. E imperioso notar que
a adocdo de uma determinada medida ndo exclui outras, até porque a
utilizacdo isolada de certa medida tera efeitos negativos em outros setores,
de tal forma que se pode e se deve afirmar que a situacdo de equilibrio
buscada como perfeita continuara sendo sempre uma meta a ser
alcancada. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2002, p. 247 e 248)

Nesse sentido, é essencial que o Estado atue de maneira a fomentar
inclusive a participacao da iniciativa privada no Sistema de Inovacdo, uma vez que,
como ja apontado, as industrias constituem uma esfera bastante capacitada para o
aperfeicoamento de qualquer tecnologia desenvolvida, de modo a atender as

necessidades do mercado e, consequentemente, obter éxito econbmico em sua

%0 Traducéo livre: “We therefore consider that an IP is best viewed as one of the means by which
nations and societies can help to promote the fulfillment of human economic and social rights. In
particular, there are no circumstances in which the most fundamental human rights should be
subordinated to the requirements of IP protection. IP rights are granted by states for limited times (at
least in the case of patents and copyrights) whereas human rights are inalienable and universal. [...]
Regardless of the term used for them, we prefer to regard IPRs as instruments of public policy which
confer economic privileges on individuals or institutions solely for the purposes of contributing to the
glreater public good. The privilege is therefore a mean to an end, not an end itself”.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econémica, o Estado exercera, na forma
da lei, as funcBes de fiscalizacdo, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor
publico e indicativo para o setor privado.
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comercializacdo. Tal entendimento € coerente com o disposto no artigo 218 da
CR/88, que inclusive destaca expressamente, em seu 84° 0 apoio e incentivo as
empresas que atuarem na area de pesquisa e tecnologia.

E também papel estatal a realizacdo de um planejamento global para
definicdo estratégica dos rumos das politicas publicas no ambito da Propriedade
Intelectual. A identificacdo dos setores econdmicos para a correta alocacdo de
incentivos em cada um, em termos quantitativos e qualitativos, € essencial para o
sucesso de um Sistema de Inovacdo. Deve-se analisar a competitividade de cada
area da industria, especialmente no ambito internacional, a fim de avaliar de que
forma pode-se incentivar o surgimento de inovacgdes e quais os efeitos pretendidos.
Dentro dessa otica, pode ser economicamente mais vantajoso para um pais focar
uma carga mais significativa de acbes em um setor cujas chances de resultados
positivos sejam mais palpaveis do que dividir esse montante de incentivos com outro
Mmenos promissor.

O Estado, portanto, deve realizar seu planejamento nesse ambito tendo
em vista a nocdo de eficiéncia®, que condicionara suas escolhas. Isso deve refletir

na decisdo de como e onde os recursos publicos devem ser aplicados®*3*.

% 0 principio da eficiéncia indica que as escolhas devem ser tomadas de modo a maximizar o
resultado que se busca alcancar. Trata-se de conceito muito explorado pela Anéalise Econdmica do
Direito, vertente académica desenvolvida na Escola de Chicago, onde se destacaram, entre outros,
os professores Ronald Coase, Richard Posner e Guido Calabresi. Para um estudo mais aprofundado
da questao, ver: POSNER, 2007 e POSNER e LANDES, 2003.

% Nesse sentido, o exemplo apresentado por Carl Dahlman e Claudio Frischtak, em relacdo a
Telebras, é bastante ilustrativo. Em 1988, a Telebras, a época uma empresa estatal de telefonia,
empregava cerca de 400 profissionais diretamente na area de pesquisa e desenvolvimento, com
orgamento de US$60 milhdes. Entretanto, a pauta de pesquisa era composta por aproximadamente
80 projetos que ndo recebiam, cada um, o montante de recursos necessarios, dada a acentuada
distribuicdo do or¢camento total por uma quantidade excessiva de programas. Essa falta de foco,
apontam 0s autores, ocasionava atrasos nas pesquisas e no langamento de eventuais novas
tecnologias no mercado, o que provocava elevados custos econdmicos (DAHLMAN e FRISCHTAK,
1993, p. 436 e 437). Esse modelo, portanto, era ineficiente, apesar da grande quantidade de
rofissionais e recursos alocados.

4 “0 efeito da aplicacdo dos instrumentos da politica de ciéncia e tecnologia visando a atingir
plenamente os objetivos propostos dependera do alcance dessa politica e do papel decisério do
Estado, ou Regido, com respeito ao uso do dinheiro publico. O alcance da politica serd genérico
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Deve ficar claro que esse entendimento ndo implica em limitar a pauta
tecnoldgica do pais em um ou dois setores que ja se apresentam mais competitivos
que os demais. Do ponto de vista comercial, € estratégico possuir uma variedade
minima em relacdo as suas areas de atuacdo. O que se deve ter em mente € a
conjugacao dos dois fatores — foco em setores mais promissores em detrimento de
outros de menor viabilidade e variedade da pauta — de modo a buscar a
maximizacao dos resultados globais.

Em que pese o exemplo dado, isso ndo quer dizer que o Estado ndo deva
investir direta e indiretamente em pesquisa em montantes relevantes®. Além da
possibilidade de retorno futuro do investimento por meio do desenvolvimento gerado
pela inovacdo criada, devemos ter em mente que certas areas podem ser
desinteressantes para o particular, mas, ainda assim, de interesse coletivo. Tal

situacdo justifica a atuacao estatal:

Se o empreendedor privado, sob concorréncia ilimitada, entende que néo é
suficientemente lucrativo comprometer o montante de pesquisa e
desenvolvimento industrial que a sociedade deseja que seja efetivado no
interesse do progresso mais rapido, a sociedade tem algumas
possibilidades: fazer subvencBes para pesquisa para inddstrias ou
organizacbes privadas selecionadas; prometer prémios ou bbnus para
invencdes Uteis feitas por individuos ou grupos privados; prometer
monopolios por meio de patentes; ou manter agéncias governamentais de

quando apresentar facilidades ao conjunto do setor produtivo para buscar a geracao e utilizacdo das
inovacbes tecnoldgicas, permitindo as empresas dos mais variados ramos de atividades a
possibilidade de ter acesso aos programas; estratégico quando 0s programas concentram-se em
determinados setores especificos como telecomunicac¢des, energia, informética ou biotecnologia. O
papel decisério do Estado, ou Regido, com respeito ao uso dos recursos publicos, pode ser direto ou
indireto. No primeiro modelo, cria centros para o desenvolvimento de inovacdes e agéncias publicas
decidem que projetos apoiar. O outro, indireto, funciona através do financiamento, sendo beneficiadas
as empresas que escolhessem o0s projetos a executar com os recursos disponiveis. A opgéo politica
reside na escolha da alternativa mais rentavel, amparando os projetos genéricos ou estratégicos”.
gSPIMENTEL, 1999, p. 90)

“Os gastos governamentais e os investimentos em P&D, em educacéo e em infra-estrutura foram
fundamentais na determinacao de modelos de desenvolvimento tecnolégico. Ao mesmo tempo, as
politicas governamentais nao foram os Unicos determinantes desse processo de desenvolvimento.
Tais politicas fazem parte de todo um sistema de producéo e aplicacdo do conhecimento, que inclui a
conjuntura internacional (guerras, comércio), os padrdes tecnolégicos, organizacionais e de
competicdo vigentes nas firmas nacionais e estrangeiras e, ainda, as atividades de ensino, de
pesquisa basica e aplicada das universidades e institutos de pesquisa”. (SBICCA e PELAEZ, 2006,
p.445 e 446)
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pesquisa. Parece que os maiores paises adotaram mais de uma dessas
possibilidades. Os Estados Unidos, por exemplo, ndo s6 mantiveram um
sistema de patentes muito forte, mas também recorreram a pesquisas
subsidiadas e pesquisas governamentais. As Ultimas ha muito sdo uma
fonte importante de melhorias agricolas e ultimamente assumiram grandes
propor¢cdes em muitos campos ligados a defesa nacional. A maior parte do
total de gastos nos Estados Unidos é hoje financiada pelo Governo. Em
1953, o Governo Federal contribuiu com U$D 2.8 bilhdes ou 52 por cento do
total de fundos gastos com pesquisa e desenvolvimento®. (MACHLUP,
1958, p. 17)

Cabe ao Estado, inclusive, promover a cultura da Propriedade Intelectual
como um todo inclusive entre a iniciativa privada, além de fazé-lo junto as
universidades e centros de pesquisa sob gestdo publica®’. O Sistema aumentara
suas chances de sucesso se 0 ente privado que o integra perceber como estratégico
para sua atividade empresarial o investimento em pesquisa e desenvolvimento,
tendo pleno conhecimento dos meios de protecdo que podem ser aplicados a sua
tecnologia. Com isso, pretende-se demonstrar a iniciativa privada a existéncia de
ferramentas aptas a resguardar seus direitos em matéria de Propriedade Intelectual,
dando-lhe maior seguranca para decidir por optar em realizar gastos em pesquisa,
na medida em que terd a expectativa de recuperar tais despesas através da

exploracéo futura de uma patente, por exemplo.

% Traducgo livre: “If private enterprise under unlimited competition finds it not sufficiently profitable to
undertake the amount of industrial research and development that society wants to be carried on in
the interest of faster progress, society has several choices: to make research grants or subsidies to
selected industries or special private organizations; to promise prizes or bonuses for useful inventions
made by private individuals or groups; to promise monopoly grants through patents; or to maintain
governmental research agencies. It seems that the largest countries have adopted more than one of
these possibilities. The United States, for example, has not only maintained a very strong patent
system but has also resorted to subsidized research and to Government research. The latter has long
been a chief source of agricultural improvements and has lately assumed large proportions in many
fields connected with national defense. The greater part of the total expenditures in the United States
is now financed by the Government. In 1953 the Federal Government contributed $2.8 billion or 52
Eercent of the total funds spent on research and development.”

“Com honrosas excecdes, a atividade de idéias, o registro de patentes e o avanc¢o de conhecimento
e de tecnologia ndo sdo uma cultura genericamente disseminada na indUstria brasileira, embora haja
uma tendéncia levemente positiva nesse sentido. Essa assimetria do sistema nacional de inovacédo é
bem conhecida. E longe de ser motivo de jubilo nacionalista ou de repugnancia frente ao desperdicio
de recursos que nao se transformam em negdcios, a realidade deveria ser ponto de reflexdo de quais
séo nossas possibilidades nesse contexto.” (CRUZ e PACHECO, 2004, p. 24)
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A atuacgdo do Estado nessa éarea, entretanto, ndo se resume apenas ao
incentivo dado diretamente ao particular de diversas formas. Possui também a
incumbéncia de se estruturar para fornecer o aparato publico necessario ao
funcionamento do Sistema. O investimento em educacdo € um exemplo que ja
abordamos neste trabalho. Como meio de fortalecer a atuacdo das universidades,
temos ainda agéncias governamentais e fundacdes de amparo a pesquisa
destinadas a fornecer apoio especialmente através da concessdo de bolsas e
financiamentos. Também sob essa forma podemos perceber a atuacdo do Estado,
que ainda ndo se esgota nesses pontos>e,

Vale ressaltar que as proprias politicas publicas relativas ao Sistema de
Inovacdo devem ser convergentes, uma vez que buscam objetivos comuns de

desenvolvimento econémico e tecnolégico™.

2.4 Legislacéo

Por fim, para a compreensdo da dindmica de um Sistema de Inovagédo, &

também necessaria a analise da legislagéo pertinente a esse campo. E sobre este

ponto que o presente trabalho focara com maior detalhe, uma vez que nosso objeto

% Ainda poderiamos apontar como exemplos de atuacdo estatal a serem citados: a obrigacdo de dar
condicdes ao INPI para exercer suas atribuicdes de forma eficiente; o investimento em infra-estrutura
visando permitir a atuacdo e expansao da industria; a capacitacdo do Poder Judiciario no trato das
questdes especificas de Propriedade Intelectual, de modo a fortalecer a crenca no sistema.
Especificamente sobre este Ultimo ponto, interessante destacar inclusive a criacdo, nos Estados
Unidos e na Europa, de tribunais especializados na matéria (SHERWOOD, 1992, p. 180). No Brasil, o
artigo 241 da Lei 9.279/96 autorizou o Poder Judiciario a criar juizos especiais para analise de
guestbes relativas a Propriedade Intelectual. Entretanto, salvo iniciativas pontuais (como a do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido, que possui turmas especializadas em Propriedade
Industrial), ndo se percebe uma implementac@o macica desse dispositivo da lei nacional.

39 up abordagem do S| chama a atengéo para a necessidade de coeréncia politica, ja que a politica de
C&T néao pode ser desenvolvida de maneira isolada de outras politicas que ddo suporte ao processo
de inovacdo, como as politicas econdmicas, sociais e de educacdo. Como a aprendizagem nao
ocorre apenas na firma, um amplo sistema de suporte a aprendizagem € requerido. Nesse sentido, o
instrumental analitico do Sl torna-se Util para identificar os atores, as inter-relacdes, as politicas e as
estruturas de suporte necesséarias a implementacdo de um processo continuo e sustentado de
inovacéao tecnoldgica”. (SBICCA e PELAEZ, 2006, p. 447)
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de estudo sado justamente os instrumentos legais de repressao ao abuso praticado
por meio de patentes e desenhos industriais.

Além das ja citadas leis destinadas a incentivar a pesquisa, €
indispensavel que o ordenamento juridico reconheca, em alguma medida, os direitos
do titular da inovacdo®. N&o se propbe que toda inovacdo deve ser objeto de
exclusividade, uma vez que ja demonstramos a amplitude do conceito, mas certas
situacdes demandam protecao legal, sob pena de desestimular o investimento no
desenvolvimento de novas tecnologias, dado seu custo de implementacéao.

Dessa forma, a existéncia de um arcabouco juridico permite que
investidores se sintam encorajados a alocar recursos no trabalho de pesquisa, na
expectativa de que poderéo lucrar futuramente com o produto desse estudo, uma
vez que a legislacdo lhes garante esse direito*'. Dessa forma, a tomada de decis&o,
por parte do agente, sera definida tendo em vista inclusive a possibilidade de

apropriagéo da tecnologia desenvolvida pela pesquisa:

As oportunidades tecnolégicas serdo aproveitadas pelas empresas, caso
condicdes de apropriabilidade favoraveis garantam a realizacdo de lucros
temporérios. A introducdo de inovacbes é, assim, decorrente de dois
elementos tedricos relacionados: a existéncia de oportunidades
tecnolégicas e de condicbes de apropriagdo das inovacgdes.
(ALBUQUERQUIE, 2006, p. 234)

Devemos, entretanto, lembrar que estamos aqui falando de um sistema.
Dessa forma, a interacdo entre seus elementos € indispensavel para o seu

adequado funcionamento. A mera existéncia da legislacdo, no campo da inovacao,

0 “Deve-se enfatizar que nado pode ser desconsiderada a importancia dos estatutos de protecéo legal
da propriedade intelectual. Ao contrario, considera-se que os mesmos sdo condicdo essencial para o
funcionamento eficaz das economias contemporaneas, principalmente no estagio atual, no qual ativos
intangiveis na forma do conhecimento cientifico e tecnolégico sdo vistos como os propulsores do
crescimento e desenvolvimento econdmico e social”. (BUAINAIN e CARVALHO, 2000, p. 148)

* 0 desenvolvimento consegue-se com capitais e tecnologia conjugados com a disponibilidade de
recursos materiais e humanos apropriados, mais uma boa infra-estrutura comercial. O que importa ter
como fato dado é que a tecnologia ajuda o desenvolvimento. E que a protecdo juridica oferece
seguranca a investimentos e garante poder econdmico das empresas”. (PIMENTEL, 1999, p. 104)
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nao trara grandes beneficios se ndo for acompanhada de politicas publicas efetivas
por parte do Estado, conforme os numerosos exemplos que ja apontamos. Contudo,
sem a presenca do conjunto adequado de leis, a implementacéo efetiva das politicas
publicas pode ficar prejudicada, esvaziando, assim, seus efeitos*?.

Assim discorreu o professor Luiz Otavio Pimentel, ao indicar que o regime

juridico tratar-se-ia, até mesmo, de um verdadeiro instrumento de politica publica:

O regime juridico de patentes € utilizado como um dos instrumentos de
politica econémica governamental, cujo objetivo é incentivar eficazmente a
inovacdo tecnoldgica, que resulta imprescindivel para o desenvolvimento
empresarial de um pais. Na economia de mercado, a producédo ou criacao
de inovacdes torna-se muito cara e implica riscos econémicos muito altos,
dado que os resultados da pesquisa séo incertos e dificeis de calcular. Por
isso, muitos autores consideram que os ordenamentos juridicos tiveram que
prever um mecanismo capaz de oferecer as empresas uma recompensa
potencial que as incentivasse a confrontar os riscos que acompanham toda
pesquisa tecnologica com as possibilidades de lucro. O melhor mecanismo
para conseguir estes resultados, até o momento, foi o de estabelecer a
propriedade industrial e conceder a patente como seu titulo. (PIMENTEL,
1999, p. 25)

7

O escopo legislativo é influenciado por tratados internacionais sobre a
matéria, como a CUP e o Acordo TRIPS, pois tais normas visam promover a
definicAo de parametros minimos de protecdo que devem ser seguidos por todos 0s
paises signatarios. Nesse aspecto, a decisdo pela adesdo ou ndao a acordos dessa
natureza deve ser precedida por uma analise criteriosa das obrigagfes
eventualmente assumidas e das ferramentas que sdo colocadas a disposicdo da
nacdo. Tal ponto é de suma importancia especialmente para o0s paises em

desenvolvimento e os menos desenvolvidos®:. Especificamente sobre o TRIPS,

assim entende a professora Maristela Basso:

2 Os direitos de Propriedade Intelectual também buscam alcancar objetivos de politica publica ao
tentar equilibrar os interesses dos criadores, dos usuarios e do publico em geral (DUTFIELD, 2003, p.
24)

3 Para um estudo das barreiras que separam, do ponto de vista do desenvolvimento econdmico, 0s
paises desenvolvidos dos demais, ver: FURTADO, 1996.
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A melhor alternativa para os paises em desenvolvimento e em menor
desenvolvimento relativo é explorar com habilidade as flexibilidades
inerentes ao TRIPS e, com base nos padrfes ja existentes de propriedade
intelectual, promover seus préprios sistemas de inovacdo, suas
necessidades de investimento, assim como buscar novas formas de
protecdo desses direitos que possam estimular a inovacdo e o
desenvolvimento tecnoldgico local com baixos custos sociais. (BASSO,
2005, p. 106)

Em relacdo a experiéncia brasileira, ja tivemos oportunidade de analisar
criticamente a postura do pais em relacéo a assinatura do TRIPS e o fato do Brasil
nao ter adotado algumas prerrogativas que o acordo lhe permitia (MELO e FORTES,
2007). Especialmente a decisdo brasileira de ndo utilizar plenamente os prazos que
dispunha para implementacdo do aumento de protecdo em varios aspectos da
Propriedade Intelectual, inclusive escopo e tempo de duracdo, € muito questionavel.
Tal medida resulta, hoje, em uma necessidade de politicas publicas na area de
pesquisa e desenvolvimento em carater de urgéncia, de modo a possibilitar a
criacao de ativos intelectuais nacionais que possam gerar riqueza para o pais.

A implementacdo dessas politicas poderia ter sido efetivada de forma
gradual, com melhor planejamento e custos diferidos no tempo, caso tivessem sido
adotados os prazos de reserva previstos no TRIPS. Uma vez que isso nao foi feito,
foi imediatamente imposto ao Brasil o pagamento de maiores montantes de royalties
a nacoes estrangeiras, tendo em vista que essas sdo as principais detentoras dos
direitos cujo prazo e escopo foram ampliados, ao passo que nosso Sistema de

Inovacdo ainda se encontra em estado de imaturidade**. Evidente que tal situacéo

“ «pode-se considerar gue, no caso brasileiro, ndo houve ainda a formacdo de um sistema nacional
de inovacdo. Como se viu, dos trés elementos fundamentais do SNI, apenas universidades e
institutos de pesquisa formaram relacfes promissoras com empresas estatais, se bem que elas
acabaram sendo enfraquecidas posteriormente, em razdo de alteragdes nas politicas
macroecondmicas. O processo inflacionario presente ao longo da histéria brasileira aumentou a
incerteza ja inerente a todo processo de inovacdo e prejudicou a tomada de decisbes sobre
inovacdes tecnoldgicas e gerenciais. Nao existiu, na realidade, uma politica de C&T articulada com as
politicas econdmicas adotadas pelo Estado. Estas Ultimas tiveram como objetivo a reducdo da
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resulta em um balanco desfavoravel, quando se analisa os valores que o0 pais paga
e 0s que recebe em funcao de direitos de Propriedade Intelectual.

Quanto a legislacdo nacional sobre a matéria, temos que a CR/88
reconhece a protecao as criacées industriais, conforme o ja citado artigo 5°, XXIX. A
Lei 9.279/96, por sua vez, regulamentou o dispositivo constitucional ao indicar
concretamente em que medida € concedida a tutela juridica as patentes, desenhos
industriais, marcas e indicacdes geograficas, além da repressdo a concorréncia
desleal. Esse aspecto é basilar no ambito de um Sistema de Inovacdo, na medida
em que sao conferidos direitos ao titular de modo a oferecer-lhe condi¢cbes de
apropriabilidade da tecnologia que visam estimular a pesquisa.

Para fins deste estudo, optamos por estabelecer o foco nas figuras da
patente e do desenho industrial, tendo em vista seu impacto econébmico e seus
efeitos restritivos mais marcantes sobre a concorréncia e o consumidor. Conforme a
situacao, o titular desses tipos de ativos de Propriedade Intelectual podera desfrutar
de poder de mercado em funcéo justamente dos privilégios que detém*. Cabe
ressaltar, nesse aspecto, a preocupacao, calcada no interesse social, no sentido de

gue essas prerrogativas juridicas sejam utilizadas de maneira adequada:

A restricdo do uso do conhecimento pela patente é a principal caracteristica
do regime, o que sup8e um custo social, pois 0 uso destes inventos é
restringido uma vez patenteados. De certo modo, bloqueiam qualquer
pesquisa futura na mesma matéria’®, ainda que publicados os seus

inflacdo e, ainda nos anos 1990, estavam voltadas para o alcance de estabilidade econdmica.
Inexistiu a articulagdo com o meio empresarial, necessaria para a realizagdo de programas de P&D e
para estimular todo o sistema de inovagéo, de forma a proporcionar resultados em produtividade e
competitividade das empresas nacionais e do pais.” (SBICCA e PELAEZ, 2006, p. 442 e 443)

“> Ver item 3.4 deste trabalho.

6 Com a devida vénia, discordamos do professor neste ponto. Deve ficar claro a propria Lei 9.279/96
indica, em seu artigo 43, Il, que ndo configura ofensa aos direitos do titular a utilizacdo da matéria
patenteada com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou
tecnoldgicas. Quanto a exploracdo de eventual tecnologia, oriunda desse tipo de pesquisa e que
configure substancial progresso técnico naquele objeto, ha viabilidade por meio de licenciamento
compulsoério, nos termos do artigo 70 da Lei de Propriedade Industrial, ainda que o titular do
conhecimento mais antigo ndo chegue a um acordo com o terceiro que utilizou em sua pesquisa e na
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documentos. A administracdo do sistema sup8e um custo econémico e a
utilizacdo de patentes pode levar ao abuso de praticas restritivas da
concorréncia. (PIMENTEL, 1999, p. 25 e 26)

Como a concessao legal de privilégios de patente e de desenho industrial
nao implica na permissdo de exercicio abusivo dessas prerrogativas pelo titular, a
relacdo do abuso com o Sistema de Inovacéo reside justamente no fato de que os
objetivos desenvolvimentistas perseguidos por este podem ser prejudicados pela
conduta inadequada do titular. Este, ao praticar o abuso, se afasta dos fins que
normalmente se espera da utilizacdo dos privilégios de Propriedade Intelectual, em
prejuizo de toda uma coletividade. Tal fato justifica a existéncia de ferramentas de
prevengao e repressao.

Contextualizada a discussado e destacada a relagdo do abuso com o
Sistema de Inovacao (e os impactos negativos que primeiro pode gerar nos objetivos
do segundo), passaremos ao estudo dos aspectos juridicos das patentes e dos
desenhos industriais, uma vez que nosso foco reside na conduta abusiva praticada

por meio dessas figuras.

patente obtida a partir dai a matéria protegida (ver item 5.1 deste trabalho). Diante desses fatores,
entendemos que ndo se pode afirmar que a patente bloqueia qualquer pesquisa futura na mesma
matéria.
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3 PATENTES

Antes de adentrarmos a analise propriamente dita das patentes, €&
importante contextualiza-las dentro do estudo do Direito. Doutrinariamente, as
patentes sdo inseridas na Propriedade Industrial, que, por sua vez, trata-se de uma
espécie pertencente ao género Propriedade Intelectual®’. Trata-se de ramo do
Direito que congrega as normas destinadas a tutelar os produtos da criacdo do
pensamento humano*®.

Existem varias teorias que buscam justificar a existéncia da legislacao
que concede direitos por meio de patentes®. O estudo dessas correntes doutrinarias
nao serd objeto de analise no presente trabalho, mas devemos destacar que,
independente do argumento utilizado, € inegavel que a figura do desenvolvimento
tecnolégico é fortemente presente em qualquer discussao referente a legislacéo
patentaria.

Dentro do debate iniciado no capitulo anterior, quando dissertamos a
respeito do Sistema de Inovacgdo, € importante ressaltar que a questdo patentaria
possui grande relevancia nesse contexto, tendo em vista que se trata de instrumento

legal destinado a possibilitar a apropriacéo, pelos agentes econémicos, de criagbes

AT Propriedade Industrial € o ramo da Propriedade Intelectual que trata das criagdes intelectuais
voltadas para as atividades de industria, comércio e prestagéo de servicos e engloba a protecao das
invencdes, desenhos industriais, marcas, indicagdes geograficas, estendendo-se ainda a protecao
das relagbes concorrenciais” (IDS, 2005, p.09).

* «As diversas producbes da inteligéncia humana e alguns institutos afins sdo denominadas
genericamente de propriedade imaterial ou intelectual, dividida em dois grandes grupos, no dominio
das artes e das ciéncias: a propriedade literaria, cientifica e artistica, abrangendo os direitos relativos
as produc@es intelectuais na literatura, ciéncia e artes; e no campo da inddstria: a propriedade
industrial, abrangendo os direitos que tém por objeto as invencdes e os desenhos e modelos
industriais, pertencentes ao campo industrial” (PIMENTEL, 1999, p. 125 e 126).

9 Para um estudo a respeito das correntes justificativas dos direitos de patente, ver: MACHLUP,
1958, BARBOSA, 2003 e PIMENTEL, 1999.
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intelectuais no campo da tecnologia. Essa prerrogativa € de extrema relevancia em
um mercado onde se busque uma vantagem competitiva®.
Dentro dessa 6tica, € importante definir qual seria o conceito de patente.

Para tanto, utilizaremos a palavra do professor Denis Borges Barbosa:

Uma patente, na sua formulacdo classica, € um direito, conferido pelo
Estado, que da ao seu titular a exclusividade de exploracdo de uma
tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do publico ao conhecimento
dos pontos essenciais do invento, a lei da ao titular da patente um direito
limitado no tempo, pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais
condicdes a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia)
pela exclusividade temporaria do direito (BARBOSA, 2003, p. 335)

Pela definicdo do professor, podemos perceber que ha uma relacdo entre
o titular do conhecimento a ser protegido pela patente e a sociedade. Esta, por meio
de legislacdo promulgada por representantes eleitos®, concede ao criador um
privilégio de exclusividade de exploracdo da sua producéo intelectual, desde que
atendidas certas condi¢fes, para que tal conhecimento seja revelado publicamente.

Além desse aspecto, deve-se destacar que a patente, uma vez integrante
do arcabouco denominado Propriedade Intelectual, configura-se como um bem

intangivel®

. Tendo em vista essa caracteristica, na auséncia de direitos patentarios
o conhecimento protegido por esse tipo de ferramenta poderia ser utilizado
livremente por qualquer um. O carater imaterial da tecnologia contribui de forma

preponderante para essa situacdo, uma vez que, ao contrario da propriedade fisica,

% “No contexto da teoria econémica, a tecnologia como objeto de investigacdo ocupa destaque na
andlise dos fatores de produgédo, porque na economia aplicada, num mercado movido por inovagoes,
as empresas acumulam tecnologia como fonte de poder para vencer a concorréncia e ganhar o
mercado”. (PIMENTEL, 1999, p. 18)

*L Obviamente, estamos aqui nos referindo a hipotese de um Estado demaocrético.

5 “Compreendem-se entre 0s bens intangiveis os servicos, certos direitos, a energia, o poder de
controle sobre as sociedades empresariais e os bens relativos a direitos de clientela. E quando a
esses que nosso estudo se desenvolve, eis que os direitos de propriedade intelectual € uma das sub-
espécies dos direitos de clientela. [...] O caso particular da propriedade imaterial de que trata a
Propriedade Intelectual é a de uma atividade econbmica que consiste na exploracdo de uma criagdo
estética, um investimento numa imagem ou entdo uma solucao técnica, cujo valor de troca merece
protecdo pelo Direito” (BARBOSA, 2003, p. 31 e 34)
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nao seria possivel para o criador a utilizacdo de barreiras concretas, como muros e
cercas, destinadas a impedir o0 acesso por terceiros a seu bem®.

Assim, a possibilidade de impedir terceiros de utilizar um bem imaterial
surge da lei, ao contrario dos bens materiais, que podem ser limitados até mesmo
por uma situacdo de fato. Dessa forma, a patente permite o uso de barreiras que
seriam inexistentes em sua auséncia®*.

Quanto as espécies de patentes em relacdo ao seu objeto, destacamos
que estas se destinam a proteger produtos ou processos, sendo que os ultimos
somente poderdo ser protegidos em caso de invencao, tendo em vista que o modelo
de utilidade n&o abarca essa hiptese™.

Quanto as finalidades, o professor Denis Borges Barbosa aponta diversas

possibilidades:

As patentes industriais podem ter diversas finalidades:

- Para proteger niveis diferentes de atividade inventiva, podem ser patentes
de invencdo, modelos de utilidade ou outras formas de reconhecimento de
inovacBes maiores e menores.

- Para proteger graus diferentes de novidade, podem-se ter patentes de
introducdo ou importagdo — como a prevista no nosso primeiro Alvara de
1809, reconhecendo novidade apenas nacional.

- Para propiciar o fluxo continuo de pesquisa, sem prejudicar a iniciativa de
depositar imediatamente o pedido de patente, pode ser uma patente de
aperfeicoamento ou certificado de adicdo (BARBOSA, 2003, p. 398 e 399)

Os primeiros casos, de invencdo e modelo de utilidade, serdo abordados

em itens proprios deste trabalho.

%% “Desta forma, o direito subjetivo absoluto sobre o invento, sobre uma obra literaria, ou sobre uma
posicdo no mercado s6 pode se tornar propriedade através de uma restricdo legal de direitos e
liberdades. Isso se da através de uma exclusividade juridica de utilizacdo de um bem imaterial, idéia,
forma, ou posicdo no mercado ddo uma minima certeza de que se tera a vantagem econémica da
escassez” (BARBOSA, 2003, p. 22)

> As prerrogativas do titular nesse sentido serdo exploradas com maior vagar no item 3.4 deste
trabalho.

% Ver itens 3.1 e 3.2.
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A figura das patentes de mera introducdo ou importacdo nao sao
contempladas em nosso ordenamento juridico atual. O critério de novidade a ser
adotado para a concessdo da patente é absoluto e ndo é limitado ao territorio
nacional. Dessa forma, € impossivel conceder direitos patentarios caso o postulante
tenha apenas introduzido no Brasil tecnologia ja existente no estrangeiro.

Quanto ao certificado de adicdo, € o0 mesmo previsto no artigo 76 da Lei
9.279/96°°. Trata-se de instrumento legal destinado a possibilitar a protecdo de
acréescimos a um pedido de patente de invencdo. Tais aditivos devem ser
constituidos de desenvolvimentos adicionais que compdem 0 mesmo conceito
inventivo do pedido original e cujo conteudo ndo configuraria atividade inventiva

suficiente para dar origem a um processo autbnomo de patente.

3.1 Invencbes

O conceito de invencao esta ligado a nogdo de técnica. Nas palavras do

professor Denis Borges Barbosa:

Invento é uma solucao técnica para um problema técnico. Essa a no¢ao que
deriva do texto constitucional. Invencédo é a criacao intelectual maior, objeto
da patente de invencao, a qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e
mais ampliddo de protecdo. Assim, invento é termo genérico, do qual
invencéo é especifico.

% Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invencdo podera requerer, mediante
pagamento de retribuicdo especifica, certificado de adigdo para proteger aperfeicoamento ou
desenvolvimento introduzido no objeto da invencdo, mesmo que destituido de atividade inventiva,
desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

8§ 1° Quando tiver ocorrido a publicacdo do pedido principal, o pedido de certificado de adigdo sera
imediatamente publicado.

§ 2° O exame do pedido de certificado de adicdo obedecera ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado
o disposto no paragrafo anterior.

§ 3° O pedido de certificado de adicdo serd indeferido se o seu objeto ndo apresentar o0 mesmo
conceito inventivo.

§ 4° O depositante podera, no prazo do recurso, requerer a transformac¢éo do pedido de certificado de
adicdo em pedido de patente, beneficiando-se da data de depdsito do pedido de certificado, mediante
pagamento das retribuicdes cabiveis.
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A protecéo, assim, se volta para uma acdo humana, de intervencdo na
Natureza, gerando uma solucao técnica para um problema técnico. Nao tém
protecdo, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fendmenos
naturais, as criacbes estéticas ou as criacbes abstratas (ndo técnicas),
como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de computador.
[...]

Assim, ndo é invento a criacdo que nao € técnica — se for abstrata, ainda
gue economicamente relevante, ou se for artistica ndo satisfara o requisito
de ser invento. (BARBOSA, 2003, p. 337 e 346)

Dessa forma, uma patente de invencao tera como contetdo uma solucéo
técnica que, atendidos os requisitos legais®’, serd objeto de direitos de
exclusividade®®.

Ainda sobre 0 aspecto técnico necessariamente presente nas patentes de

invencao:

Como é sabido, as patentes possuem como fundamento a idéia de
impulsionar o progresso técnico-industrial, fomentando a realizagdo e a
divulgacdo de invencgBes. Essas, por sua vez, consistem em regras para a
acdo humana e sdo o resultado de um processo criador humano,
pressupondo a apresentacdo de um problema e a determinacdo de meios
para soluciona-lo. Mais concretamente, em toda invencdo sdo formuladas
uma ou Vvarias regras que indicam 0s meios técnicos cujo uso permite
alcancar um resultado também técnico. Desta maneira, a técnica e o
método constituem componente essencial da invencdo, sendo como esta,
obtido um resultado ou finalidade técnica industrial através de meios
técnicos, isto €, de meios que atuam sobre as forcas da Natureza.
(ASSAFIM, 2005, p. 19 e 20)

Uma contraposicéo clara & nocéo de invencéo é a de descoberta®. Esta
nao configura nenhuma criacdo destinada a gerar uma solucdo para um problema
pratico, uma vez que se trata de conhecimento oriundo da revelacdo de fato

preexistente na natureza. Ainda que a descoberta permita uma evolucdo em algum

> Ver item 3.3.

%8 patente de invencado €&, na verdade, o titulo conferido pelo Estado ao titular da invengéo, ou a
seus sucessores, através do 6rgdo competente, apds a verificagdo das condi¢cdes legais de
E)gatenteabilidade” (LABRUNIE, 2005, p. 06).

A respeito da comparacdo entre descoberta e invencdo: “As descobertas decorrem sobre os
fenbmenos ou sobre as teorias, consistindo basicamente na revelacdo de alguma coisa ja existente
na natureza, ndo havendo uma criagcdo. A invencao, entretanto, soluciona, um problema técnico; € o
resultado de um ato criativo, surge algo até entdo inexistente; satisfaz fins determinados e
necessidades de ordem pratica”. (PIMENTEL, 1999, p. 23)
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ramo do conhecimento, tal situacdo sera indissociada do fato de que nao houve, por
parte do descobridor, uma atuacao intelectual de criacdo inventiva.

A patente de invencéo destina-se a proteger um produto ou processo. No
caso de uma invencdo que resulte em um produto e um processo destinado a sua
fabricacdo, os dois fatores poderdo ser objeto de protecéo patentaria®.

A patente de produto destina-se a conferir exclusividade sobre um objeto
fisico®’, enquanto a de processo protege 0s meios utilizados para a producéo. Deve-
se destacar, no caso dessa ultima que, caso o produto obtido por meio do processo
nao seja exclusivo de nenhum agente, € permitida a existéncia de outras formas de
producdo. Caso estas ndo configurem uma contrafacdo do processo patenteado,
serdo licitas®®>. A mesma noc&o vale para produtos distintos que possuem finalidades
técnicas semelhantes que ndo sdo objeto de exclusividade®®. Tal percepcdo sera
essencial para a adequada compreenséo dos privilégios concedidos pela patente e o
eventual poder econdmico dai oriundo, tendo em vista que esses fatores sao
importantes para a definicdo das condi¢coes de concorréncia dos mercados onde 0s

titulares das tecnologias se fardao presentes.

3.2 Modelos de Utilidade

O modelo de utilidade é conceituado pelo artigo 9° da Lei 9.279/96 como

0 objeto ou sua parte “suscetivel de aplicacao industrial, que apresente nova forma

0 As condicdes para obtencdo da patente serdo analisadas no item 3.3.

oL up tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto fisico determinado: uma maquina, um

produto quimico, a mistura de varias substancias (por exemplo, pélvora), um microorganismo, um

elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada “patente

de produto”™ (BARBOSA, 2003, p. 389)

%2 podemos dar o exemplo de dois processos de fabricacdo distintos, ambos patenteados por

diferentes titulares, mas que se destinam a producdo de uma cadeira comum que ndo é objeto de
rotecao, pois a solugdo técnica que oferece e seu design ja integram o dominio publico.

® Neste caso, ha o exemplo real das tecnologias de HDVD e Blu Ray, de titularidades distintas, mas

que possuem finalidade idéntica, qual seja, a exibicdo doméstica de obras audiovisuais.
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ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricacdo”. A patente de modelo de utilidade somente se aplica a
produtos, uma vez que a conceituacdo legal e a propria natureza do instituto nao
comporta a prote¢cao aos processos.

Uma diferenca primordial entre a patente de invencdo de produto e o
modelo de utilidade, portanto, é que aquele gera um objeto que se distingue de
maneira mais acentuada dos ja existentes, enquanto este necessariamente surge da
aplicacado de nova forma ou disposicdo a objeto ja existente, de modo a promover

uma melhoria funcional no seu uso ou fabricacdo®.

3.3 Requisitos Para Concesséao

De acordo com o artigo 6° da Lei 9.279/96, a concessdo de uma patente
confere a seu titular um direito de propriedade®. Trata-se de um bem imaterial,
conforme j& destacado anteriormente neste estudo. A respeito desse
enquadramento juridico para os direitos patentarios e da Propriedade Intelectual

como um todo:

Seguramente isso acontece porque o estatuto da propriedade tende a ser
um dos conjuntos mais estaveis de normas de um sistema legal, permitindo
a formulacdo de politica de longo prazo, aumentando a seguranca dos
investimentos e direcionando a evolucdo tecnolégica para os objetivos que
a comunidade elegeu como seus.

Vale também lembrar que, segundo a Constituicdo Brasileira vigente, a
propriedade, e especialmente resultante das patentes e dos demais direitos
industriais, ndo € absoluta — ela sO6 existe em atencdo ao seu interesse
social e para propiciar o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais.
N&do ha, desta forma, espaco para um sistema neutro ou completamente

® “Restringidos, via de regra, a aperfeicoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos
ou pecas, tais patentes menores protegem a criatividade do operério, do engenheiro da linha de
producédo, do pequeno inventor ou do artesdo. Em tese, € a tutela dos aperfeicoamentos resultando
na maior eficacia ou comodidade de um aparato fisico qualquer” (BARBOSA, 2003, p. 567).

® Art. 6° Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade serd assegurado o direito de obter a patente
que |Ihe garanta a propriedade, nas condi¢des estabelecidas nesta Lei (grifos nossos).



int)ernacionalizado de propriedade industrial no Brasil (BARBOSA, 2003, p.
16).

A caracteristica de propriedade, dada pelo legislador nacional as
patentes, deve ser analisada com ressalvas. Em que pese identificarmos autores de
relevo que a consideram como tal®®, outros, de igual vulto, questionam a natureza
juridica colocada dessa forma®" 8,

Os direitos de Propriedade Intelectual s&o direitos absolutos®, haja vista
serem oponiveis erga omnes. Contudo, tal aspecto ndo seria suficiente para
enquadra-los como direitos reais de propriedade, pois estes seriam uma espécie de
direito absoluto, ndo esgotando, contudo, todo o género (ASCENSAQ, 1997, p. 601).

A Propriedade Intelectual confere ao titular uma exclusividade relativa a exploracéo

da criacdo. Aproxima-se, portanto, de um monopdlio™ ou direitos de exclusivo’™.

°® CERQUEIRA, 1982; VAZ, 1992; CARVALHO DE MENDONCA, 2003; BARBOSA, 2003.

7 ASCENSAO, 1997 e 2002; ASSAFIM, 2005.

® «A posicdo juridica criada com a concessdo de direitos de propriedade industrial tem sido
assimilada por diversos ordenamentos (entre os quais o brasileiro) de direito de propriedade, por se
considerar tal posicdo como a situacdo de maximo poder juridico que uma pessoa pode ostentar com
relacdo a um bem. Por conseguinte, o0 emprego da equiparacdo ou assimilacdo dos direitos de
propriedade industrial com o direito de propriedade proporciona a qualificacdo daqueles como direitos
reais de carater absoluto. Porém, a doutrina cientifica tem guestionado este ponto de vista. Nos
sistemas juridicos herdeiros do Direito romano, a posi¢do do titular com relacdo ao bem imaterial
protegido (invencdo, marca distintiva, etc.) ndo pode identificar-se com o que confere o direito de
propriedade. Existem discrepancias entre essas duas situacfes, o que distancia os direitos de
propriedade industrial do direito de propriedade. A doutrina qualifica de substanciais as diferencas
entre a posicao juridica do titular com relacdo ao bem sobre o qual recai seu direito e a do titular
sobre a invencdo ou marca protegidas, estando a origem dessas discrepancias ou diferencas
substanciais na distinta natureza dos bens, quanto na diferente funcao econdmica que cumprem. A
adocdo do termo ‘propriedade’ para designar diferentes espécies de direitos de uso exclusivo
(aqueles que dispdem o titular sobre o bem imaterial protegido) se justifica, por ser a propriedade o
instituto arquétipo do Direito ordinario empregado para designar um direito de dominio sem limitacdes
temporais, perfeito e absoluto. [...] A referéncia ao direito de propriedade como arquétipo pode ser
justificada pelo carater absoluto que também se apresenta nos direitos de propriedade industrial.
Mas, devido a isso, deve-se assinalar que se toda propriedade é um direito absoluto, nem todo direito
absoluto se identifica com aquele de propriedade” (ASSAFIM, 2005, p. 49 e 50; grifos nossos). Deve-
se destacar que, pela observacdo do professor, o enquadramento dado pela legislagdo nacional, no
sentido de enquadrar a patente como propriedade, ndo € oriunda de uma analise doutrinaria a
respeito da natureza do instituto.

% «Absolutos” no sentido de afetarem todas as pessoas, que devem respeitar os direitos do titular.
N&o se trata de considerar que tais direitos podem ser exercidos sem limites (ASCENSAO, 2002, p.
141).

® Os efeitos econdmicos do monopodlio conferido pela patente e o poder do seu titular variam
conforme as condicfes de concorréncia. Ver item 3.4.
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Diferem do direito de propriedade quanto as prerrogativas que recaem sobre seu
objeto’?, a0 mesmo tempo em que se diferenciam dos direitos obrigacionais pelo
aspecto absoluto de oponibilidade.

No caso da propriedade, em seu sentido classico, eventual terceiro que
tome para si a coisa em questdo impede o proprietario de usufruir dos seus direitos,
dada a subtracao fisica do bem. N&o € exatamente o que ocorre com a Propriedade
Intelectual. O terceiro, nesse caso, retiraria do titular tho somente a exclusividade de
exploracdo sobre o bem abstrato, mas néo impediria completamente o exercicio dos
direitos pelo prejudicado com seu ato. E claro que essa situacéo pode implicar em
danos ao titular, especialmente reducdo potencial de seus lucros, mas né&o
configuraria um obstaculo absoluto as suas prerrogativas legais oriundas da patente.

Segundo José de Oliveira Ascensao, a caracterizacdo dos privilégios de
Propriedade Intelectual como direitos de exclusivo ndo impedem que 0S mesmos

estejam sujeitos a aplicacao da funcao social da propriedade:

Um exclusivo, onde se admitir, ndo representa nunca um absoluto. Nao ha
alids direitos absolutos, pura e simplesmente. Todo o direito, exclusivo ou
n&o, tem de admitir limites. E esta a conseqiiéncia directa do principio da
funcédo social. Porque tem uma func¢édo social, o direito exclusivo esta sujeito
a limites, que compatibilizam o exercicio pelo titular com o interesse social.
Fala a Constituicdo repetidamente, como vimos, em funcdo social da
propriedade. Ja deixamos entender que em rigor os direitos exclusivos nédo
sdo propriedade, sdo uma categoria diferente de direitos. Mas bastaria a

" «Os direitos intelectuais sdo essencialmente direitos de exclusivo ou de monopodlio. Reservam aos

titulares a exclusividade na exploracéo, ao abrigo da concorréncia. Sao freqiientemente qualificados
como direitos de propriedade, particularmente nas modalidades de propriedade literaria, artistica e
propriedade industrial. Mas a qualificagdo nasceu no final do séc. XVIII e continua a existir com clara
funcado ideoldgica, para cobrir a nudez crua do monopdlio sob o manto veneravel da propriedade”
gASCENSAO, 2002, p. 126).

2“0 titular do bem material protegido (mediante ‘exclusiva’) ostenta a faculdade de uso, gozo e
disponibilidade sobre sua ‘posicdo de monopolio’ (proporcionada por um direito absoluto) através de
dois caminhos: o direito de uso exclusivo estrito (vertente positiva) e o direito de exclusdo de terceiros
(vertente negativa). Ao manifestar a realidade juridica, o bem imaterial juridicamente protegido
(patente, marca, criacdes vegetais, etc.) se caracteriza por sua condicdo de ‘direito subjetivo de
carater patrimonial’. Este direito subjetivo atribui a seu titular dominio sobre o objeto, o que Ihe faculta
dispor do mesmo no fluxo econémico” (ASSAFIM, 2003, p. 46 e 47). Podemos notar, nesse exemplo,
a auséncia da prerrogativa de reaver do poder de quem injustamente possua ou detenha o bem
objeto da propriedade, nos termos do artigo 1.228 do Cédigo Civil.
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referéncia freqlente a propriedade intelectual para que os exclusivos
estivessem abrangidos também nestas previsdes. Ha4 porém outra razao
mais forte que nos impele neste sentido. E que propriedade, no sentido
constitucional, ndo é apenas um direito real entre outros. Nao é sequer o
conjunto dos direitos reais. Quando se fala em propriedade na Constituicao,
abrangem-se todos os direitos patrimoniais privados. Sdo estes que se
justificam, que se asseqguram, que se limitam. Os direitos intelectuais
exclusivos sdo sem duvida direitos patrimoniais privados. A eventual
presenca de faculdades pessoais ndo Ihes retira essa caracteristica. Alias,
vimos ja que na Constituicdo 0 aspecto pessoal € praticamente omitido.
Mesmo na lei ordinaria as faculdades pessoais estdo claramente
deprimidas, em confronto com as partimoniais. Os direitos exclusivos tém
pois limites; e nao podem deixar de os ter, por forca do principio
constitucional da funcéo social da propriedade. Os direitos exclusivos, que
sdo criados tendo em vista um interesse social, ndo podem na sua
existéncia ignorar a funcéo social que os justifica. (ASCENSAO, 2002, p.
141; grifos nossos)

Dessa forma, o exercicio de direitos de Propriedade Intelectual é
condicionado pelo cumprimento de sua funcdo social, nos termos dos artigos 5°,
XXIII™ e 170, 1" da Constituicdo. Esse fator é de extrema importancia para o
presente estudo, uma vez que determinados instrumentos juridicos destinados a
coibir o abuso dos direitos de patente (e de desenhos industriais) tém seu
fundamento justamente no descumprimento da funcdo social que se espera na
utilizacéio de prerrogativas dessa natureza’™.

Outro ponto que deve ser observado, para a adequada compreensao da
guestdo das patentes, diz respeito aos seus aspectos econdmicos. Tendo em vista a
sua imaterialidade, a possibilidade de exploracdo econémica s € possivel porque a
concessao de direitos ao titular cria uma escassez artificial no que diz respeito a
criacao intelectual protegida.

Dado o carater incorpéreo da criacdo intelectual, qualquer um poderia

explora-la sem impedimentos, uma vez que ndo haveria barreiras fisicas e tampouco

XXl -a propriedade atendera a sua fungéo social;
™ Art. 170. A ordem econémica, fundada na valorizagéo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios:
[...]
Il - funcado social da propriedade;
75 s
Ver capitulo 5.
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qguantidade limitada desse tipo de bem. A auséncia de escassez retiraria qualquer
valor econdmico da tecnologia em questdo’®.

O tratamento legal da patente altera complemente esse cenario. A
escassez artificial possibilita a exclusdo de terceiros — que ndo mais poderdo
acessar livremente a criacao intelectual, pois esta deixa de ser de uso irrestrito e
ilimitado - e cria valor econémico efetivo para aquele bem’”.

Assim, somente por meio da limitacdo do acesso, que é feito, por
exemplo, através da concessdo de patentes, € que o0s bens tutelados pela
Propriedade Intelectual seréo passiveis de exploracdo econémica e valoracdo nesse
sentido’®.

Em relacdo a concessdo dos privilégios legais, cabe ao INPI, na
qualidade de autarquia federal, a tarefa de analisar o pedido de depdsito de patente
e expedir o titulo que comprova os privilégios que o titular passa a deter’.

Os artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96 listam hipbéteses que ndo estédo

sujeitas a serem objeto de protec&o por meio de patentes®.

’® Na verdade, a escassez é guestédo basilar na Economia. Conforme o professor Fabio Nusdeo: “Pois
bem, o conceito de Economia surge, exatamente, quando se conjugam essas duas observacfes
cruciais, decorrentes, como ja foi dito, da vivéncia quotidiana de cada um: a) as necessidades, além
de serem em grande ndmero, expandem-se indefinidamente; b) os recursos para o seu atendimento
sdo, em maior ou menor grau, limitados, finitos, em uma palavra, escassos. Ora, se assim €, em
qualquer sociedade estabelecem-se relagBes e instituicdes destinadas a lhe permitir enfrentar o
problema da escassez, vale dizer, a criar um padrdo decisério coerente a ser utilizado quando
recursos escassos devam ser destinados a um fim qualquer. A atividade econdmica €, pois, aquela
aplicada na escolha de recursos para o atendimento das necessidades humanas. Em uma palavra: é
a administracdo da escassez. E a Economia, o0 estudo cientifico dessa atividade, vale dizer: do
comportamento humano e das relacfes e fonbmenos dele decorrentes que se estabelecem em
sociedade.” (NUSDEO, 2005, p. 30)

" “Tal se da porque a possibilidade de reproducéo irrestrita de bens fisicos (ou servigos) a partir do
bem incorpéreo idéia da maquina (o que Alois Troéller chama de regra de reproducéo) retira de tais
bens a escassez. [...] Para que se mantenha a producgdo intelectual como atividade racional de
producdo econdmica, é preciso dota-la de economicidade, através de uma escassez artificial. A
transformacgédo desta regra de aplicacdo ilimitada num bem econémico se da pela atribuicdo de uma
exclusividade de Direito” (BARBOSA, 2003, p. 21 e 71)

"8 Voltaremos a falar sobre essa questdo quando debatermos sobre os direitos concedidos ao titular.
Ver item 3.4.

" «p patente de invencado é, na verdade, o titulo conferido pelo Estado ao titular da invenco, ou a
seus sucessores, através do 6rgdo competente, apOs a verificagdo das condicbes legais de
patenteabilidade”. (LABRUNIE, 2005, p. 06)
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No primeiro caso, séo listadas situacbes em que a auséncia de carater
técnico impede a sua configuragdo como invencdo ou modelo de utilidade. Vale
relembrar que o que configura um comportamento inventivo € o trabalho intelectual
destinado a buscar uma solucdo para um problema de ordem pratica®'. Dessa
forma, o rol de hipoteses previstas no artigo 10 escapa a esse conceito dada sua
configuracéo preponderantemente abstrata ou artistica.

Ja o artigo 18 enumera uma lista composta por casos em que seria
factivel, em tese, a presenca do aspecto técnico ausente no artigo 10, além dos
demais requisitos legais de patenteabilidade. Ainda assim, optou o legislador por
excluir tais hipoteses da possibilidade de patenteamento. O fundamento para tanto
parece residir em justificativas de interesse publico, como a seguranca e a saude

publica. A proibicdo expressa de protecdo patentaria para criagcbes oriundas da

8 Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

Il - concepc¢bes puramente abstratas;

Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contdbeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizagao;

IV - as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacéo estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentagdo de informacdes;

VII - regras de jogo;

VIIl - técnicas e métodos operatérios ou cirlrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de
diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e

IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou ainda
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e 0s processos
biolégicos naturais.

[.]

Art. 18. Ndo séo patenteaveis:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e 0s respectivos processos de obtencdo ou
modificagao, quando resultantes de transformagéo do nlcleo atémico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial - previstos no art.
8° e que ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo Unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composicdo genética, uma caracteristica normalmente ndo alcancavel pela espécie em condi¢ces
naturais.

® Ver item 3.1.



49

manipulacdo do nucleo atdmico e quanto ao todo ou parte de seres vivos® nos
termos do artigo 18, Il e Ill da Lei 9.279/96, s&o coerentes com essa percepcao.

Interessante notar que o legislador brasileiro elegeu como vedadas
algumas situacfes que sdo passiveis de protecdo patentaria em outros paises ou o
foram no Brasil sob a vigéncia de leis anteriores. A descoberta, por exemplo, foi
objeto de protecdo na Lei de 1830 e na Lei 3.129 de 1882. A Lei 9.279/96 ndo a
considera sequer uma invencao ou modelo de utilidade, nos termos do seu artigo 10,
I, dada a inexisténcia de carater técnico.

N&do estando a matéria que se deseja patentear compreendida nas
hipoteses dos artigos 10 e 18, cabera a verificagdo se a mesma atende aos
requisitos legais. A exigéncia de novidade é comum as invenc¢des e aos modelos de
utilidade®.

Considera-se novo, para fins de patenteabilidade, todo o conhecimento
gue nao foi tornado publico e, portanto, ndo compde o estado da técnica. A questéo
da publicidade é essencial para afericdo da novidade. Para compor o estado da
técnica, a matéria ndo pode ter seu teor, por exemplo, mantido em segredo por
aquele que eventualmente j& o explore.

Ha ainda duas excec¢des, nas quais uma matéria tornada publica cumpre
0 requisito de novidade para fins de patenteabilidade: o periodo de graca e a

prioridade.

% Feita a ressalva aos microorganismos transgénicos que atendam aos requisitos de

atenteabilidade.

*Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade s&o considerados novos quando ndo compreendidos no
estado da técnica.
§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o contetdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda
ndo publicado, serd considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.
§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de patente depositado
segundo tratado ou convenc¢do em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
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A primeira hipétese é prevista no artigo 12 da Lei 9.279/96%* e consiste na
possibilidade do titular depositar o pedido de patente em até doze meses apés a
divulgacdo da matéria. Para tanto, a divulgacdo deve ter sido feita pelo proprio
inventor, pelo INPI (através de pedido de patente feito sem o consentimento do
inventor e publicado pela autarquia) ou por terceiros que tenham obtido a informacao
do inventor ou em consequéncia de atos deste.

O periodo de graca, dessa forma, concede uma prerrogativa
extraordinaria ao inventor para que este nao se veja prejudicado na questdo da
novidade pela eventual necessidade de publicar um artigo cientifico que contenha a
matéria a ser protegida ou mesmo no caso da atuacao de terceiros nesse ambito a
sua revelia.

A prioridade, segunda hipétese de excecao, consiste na possibilidade de
pedido contendo matéria depositada anteriormente pelo titular no Brasil ou em pais
com o qual este mantenha acordo. Para o depdsito realizado anteriormente no
Brasil, o prazo é de um ano. No caso da prioridade em decorréncia de acordo
internacional, este documento definira o prazo.

Especialmente no ambito internacional essa disposicdo tem papel
relevante. Uma vez que a patente confere protecdo territorial limitada aos paises
onde foi depositada, a exploracdo do invento ou do modelo de utilidade em outras

nacdes implica na necessidade de depdsitos nesses territorios. Se a novidade fosse

8 Art. 12. Nao sera considerada como estado da técnica a divulgacdo de inveng¢do ou modelo de
utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de deposito ou a da
prioridade do pedido de patente, se promovida:

| - pelo inventor;

Il - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicacao oficial do pedido de
patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informacdes deste obtidas ou em
decorréncia de atos por ele realizados; ou

Il - por terceiros, com base em informacdes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em
decorréncia de atos por este realizados.

Paragrafo anico. O INPI podera exigir do inventor declaracéo relativa a divulgacao, acompanhada ou
nao de provas, nas condi¢des estabelecidas em regulamento.
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prejudicada ja pelo primeiro depdsito, o titular ficaria impedido de obter protecdo nos
demais paises, pois a matéria ja estaria compreendida no estado da técnica.

Importante destacar que, se o depésito nao foi feito dentro dos prazos
previstos, ndo fara jus a prerrogativa da prioridade e sua matéria sera considerada
como integrante do estado da técnica. Consequentemente, o requisito da novidade
nao estara cumprido e o pedido de depdsito sera indeferido. A matéria, nessas
condicdes, sera de dominio publico.

O legislador promoveu uma diferenciacdo quanto ao segundo requisito
aplicavel a invencéao e ao modelo de utilidade. Estipulou a necessidade de “atividade
inventiva” para a primeira e de “ato inventivo” para o segundo. A tentativa de
definicdo desses conceitos esta nos artigos 13 e 14 da Lei 9.279/96%°.

Entretanto, ndo foi claro o texto legal, pois a Unica diferenca entre os
institutos foi a utilizacdo da expressao “evidente ou 6bvia” para atividade inventiva,
enquanto o ato inventivo foi definido com a nogéo de algo que ndo decorre do
estado da técnica de maneira “comum ou vulgar”. Os termos utilizados sao muito
proximos, dificultando o trabalho do intérprete no sentido de conceitua-los
adequadamente. O que nos parece comum nos dois casos é a necessidade de uma
atuacao intelectual de minima relevancia para a geracao do conhecimento que dara
suporte a invencdo ou ao modelo de utilidade. Ndo pode a matéria decorrer como
conseqiéncia natural do estado da técnica, ou seja, do conhecimento que é de
acesso publico.

Dada a prépria natureza da invencdo e do modelo de utilidade,

especialmente no sentido de que a primeira exige um grau mais acentuado de

% Art. 13. A invencéo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, n&o
decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, nao
decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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inovacao para sua configuracdo, o ato inventivo seria uma manifestacdo em menor
escala da propria atividade inventiva®.

Em relacdo ao requisito da novidade, o professor Jacques Labrunie assim
faz sua diferenciacdo em relacdo a atividade inventiva, ao analisar a postura do

examinador:

Para ser patenteavel, a invengdo deve ultrapassar uma dupla barreira:
primeiro, deve situar-se fora do ja conhecido — novidade; e, ainda, do que é
evidente — atividade inventiva. A questdo ndo € simples e merece
esclarecimento.

Na verificacdo do requisito da novidade, busca-se saber, no estado da
técnica, se a invencao ja esta divulgada. Caso a resposta seja negativa, o
examinador, apesar de estar diante de uma invencéo nova, deve investigar
se tal invencdo compreende um real avanco técnico ou se, ao contrario,
decorre de maneira l6gica e evidente, para um homem do métier, do que ja
era conhecido (estado da técnica). Esta segunda investigacdo tem por
objeto justamente a constatacdo da presenca de atividade inventiva.
(LABRUNIE, 2005, p. 69)

A aplicacdo industrial, a exemplo da novidade, também €& comum a
patente e ao modelo de utilidade, conforme artigo 15 da Lei 9.279/96%".

Este conceito ndo parece oferecer maiores dificuldades a sua
compreensao: a matéria protegida pela patente deve ser passivel de aplicacdo em
uma industria, sendo possivel dessa forma a reproducdo do produto ou processo
patenteado. Um exemplo de matéria que ndo atende ao requisito de aplicacdo
industrial é a chamada “maquina de moto-continuo”. Uma vez que a proposta de um
invento dessa natureza, qual seja, criar energia mantendo um movimento perpétuo,
é tida como inalcancavel aos olhos dos conhecimentos atuais no campo da Fisica,

seria impossivel sua aplicacdo industrial.

8 “Inspirada na legislacdo alemd, a definicdo segundo a qual para o modelo [de utilidade] se exige
gue a inovacao nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica encerra a nogao de
que do modelo também se requer um certo grau de inventividade, entretanto em menor propor¢ao do
gque aqguele exigido para uma invencdo. Em outras palavras, pode-se considerar o ato inventivo como
um menor grau de atividade inventiva”. (IDS, 2005, p. 35 e 36; grifos no original)

8 Art. 15. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacdo industrial
quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de inddstria.
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Além dos requisitos intrinsecos para a patenteabilidade, o pedido de
depdsito deve ainda atender as exigéncias formais previstas em lei, como, por
exemplo, apresentar relatorio com suficiéncia descritiva e reivindicacdes em relacéo

a matéria e comprovar o pagamento das retribuicbes e anuidades.

3.4 Privilégios Concedidos ao Titular

Atendidos os requisitos e concedida a patente, o titular fard jus a certos
direitos. Ha certo debate a respeito da natureza dos efeitos da concesséao:

declarativos, constitutivos ou mesmo mistos. A esse respeito:

Indagar-se-ia, entdo, se o registro patentario é declarativo ou atributivo de
direitos. Considerando que o 6rgdo estatal apenas reconhece o direito do
inventor, a conclusdo de Gama Cerqueira e Breuer Moreno é o registro ser
declarativo. Nesse caso, o direito existe, sendo apenas reconhecido como
registro, como se da, por exemplo, com as criagdes protegidas pelo direito
autoral (arts. 18 a 21 da Lei 9.610/98).

A posicdo que parece ser a mais correta € no sentido de que o registro
patentario tem efeitos mistos, declarativos e constitutivos. E certo que o
orgao reconhece o direito do titular da invencdo e declara a sua
patenteabilidade (efeito declarativo); porém, se o titular da invencdo nédo
requerer a patente, inexiste o direito de propriedade e de exploracdo
exclusiva. Havendo, ai, o efeito atributivo do registro. (LABRUNIE, 2005, p.
07)

Em que pese as opinides no sentido contrario, entendemos que a melhor
classificacdo para a concessdo da patente € configurd-la como um ato constitutivo
de direitos. O posicionamento no sentido de que se trata de ato meramente
declaratdrio ndo pode prosperar, mesmo porque a patente é um titulo que garante
os direitos do titular, nos termos dos artigo 6° da Lei 9.279/96. Ou seja: sem tal titulo,
ndo ha exclusividade. E um sistema distinto, por exemplo, do direito de autor, onde

basta a realizacdo da criacdo em si para a configuracao da existéncia de direitos.
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O entendimento misto também ndo nos parece tecnicamente o mais
adequado. Isso porque qualquer ato constitutivo s6 pode ser realizado com base no
reconhecimento de algum direito pré-existente. Caso contrario, nao teria sequer
lastro legal para ser efetivado. Considerar que isso configuraria uma classificacao
especifica de efeitos mistos (declaratérios e constitutivos), em relacdo ao ato que
concede a patente, seria, na verdade, negar existéncia ao instituto do ato
constitutivo puro como um todo.

A concessao da patente importa na aquisicdo de certos privilégios pelo
titular, previstos no artigo 42 da Lei 9.279/96°.

Os direitos do titular sdo amplos, uma vez que, a principio, abarcam a
producdo, uso, colocacdo a venda, venda e importacdo do objeto protegido pela
patente. Tal protecdo pode ser oposta, inclusive, a terceiros que desenvolveram
posterioremente tecnologia idéntica & compreendida na patente®:

Nessa linha de pensamento, o professor Jodo Marcelo Assafim expde que
as faculdades concedidas ao titular sdo configuradas pelo uso direto e pela

possibilidade de impedir a ac&o de terceiros:

% Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que
outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2° Ocorrera violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso Il, quando o
possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinagdo judicial especifica, que o seu
g)groduto foi obtido por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.

“O titular de direitos autorais sobre uma obra ou de segredos de fabrica, por exemplo, possui
exclusividade no uso de sua obra, podendo mesmo excluir terceiros, porém nao tem o direito de
excluir terceiros de utilizarem a obra ou a tecnologia (no caso dos segredos de fabrica) que tenha
sido, respectivamente, criada ou obtida de forma original e independente, apds sua criagdo ou, no
caso dos segredos de fabrica, seu uso. A patente, por outro lado, confere ao seu titular um direito
muito mais amplo, que inclui o poder de excluir terceiros que pratiquem a invencao patenteada,
mesmo que a tenham desenvolvido de forma independente, sem fazer uso dos ensinamentos
contidos na patente”. (IDS, 2005, p. 82)
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Assim sendo, o titular de um bem imaterial protegido (mediante “exclusiva”)
ostenta a faculdade de uso, gozo e disponibilidade sobre sua “posicdo de
monopdlio” (proporcionada por um direito absoluto) através de dois
caminhos: o direito de uso exclusivo estrito (vertente positiva) e o direito de
exclusdo de terceiros (vertente negativa). Ao manifestar a realidade juridica,
o bem imaterial juridicamente protegido (patente, marca, criacfes vegetais,
etc.) se caracteriza por sua condicdo de “direito subjetivo de carater
patrimonial”. Este direito subjetivo atribui a seu titular dominio sobre o
objeto, o que lhe faculta dispor do mesmo no fluxo econémico. (ASSAFIM,
2005, p. 46 e 47)

Ha, contudo, excecdes legais aos direitos do titular. Inicialmente,
podemos destacar os previstos no artigo 43 da Lei 9.279/96%°. Tais excecdes, em
geral, tratam de questdes sem fundo comercial. O inciso IV trata de situagédo em que
a finalidade lucrativa pode estar presente, mas a colocagéo do produto no mercado
ou o uso do processo foi efetivado com o consentimento do titular.

Além dessas hipoteses, ha ainda o dispositivo referente ao usuario

anterior de boa fé, conforme artigo 45°*. Vislumbramos duas possiveis aplicacdes

para essa excecao. A primeira refere-se a exploracéo do objeto na forma de segredo

% Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial,
desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a
estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolégicas;

Il - & preparacdo de medicamento de acordo com prescricdo médica para casos individuais,
executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade
econdmica, o produto patenteado como fonte inicial de variacdo ou propagacdo para obter outros
produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em
circulacdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no
comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado nao
seja utilizado para multiplicacéo ou propagacédo comercial da matéria viva em causa.

VIl - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invencao protegida por
patente, destinados exclusivamente a producdo de informacgbes, dados e resultados de testes,
visando a obtenc&o do registro de comercializagao, no Brasil ou em outro pais, para a exploracao e
comercializagcdo do produto objeto da patente, apds a expiragdo dos prazos estipulados no art. 40.

oL Art. 45. A pessoa de boa fé que, antes da data de depésito ou de prioridade de pedido de patente,
explorava seu objeto no Pais, serda assegurado o direito de continuar a exploracdo, sem 0nus, na
forma e condicdo anteriores.

§ 1° O direito conferido na forma deste artigo s6 poderd ser cedido juntamente com o negdcio ou
empresa, ou parte desta que tenha direta relagdo com a exploracdo do objeto da patente, por
alienacao ou arrendamento.

§ 2° O direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do
objeto da patente através de divulgacdo na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgacéo.
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de industria pelo usuario anterior. Dessa forma, o requisito da novidade nao ficaria
prejudicado em relacdo a patente frente a qual se postula o direito previsto no artigo
45.

A outra situacao seria 0 uso dessa excecdo exclusivamente em matéria
de defesa para um objeto tornado publico. Imaginemos que a um titular A é
concedida uma patente e este ajuiza uma acao de reparacao contra B, pois este
explora o objeto protegido sem autorizacdo. Trata-se de uma acédo judicial cujo
objeto se limita, portanto, a restituicdo dos danos alegadamente sofridos por A. Em
sua contestacdo, B prova que era um usuario anterior, nos exatos termos do artigo
45, tendo, portanto, direito a continuar a exploracéo, na forma e condicéo anteriores,
sem nada a dever a A por isso. O resultado da acao sera o seu indeferimento, pois B
faz jus a excecdao legal aos direitos de A.

Em relacdo a necessaria conclusdo, decorrente do exposto, de que a
patente de A ndo atende ao requisito da novidade (pois B explorava, publicamente e
de boa-fé, o objeto antes do depdésito), cabe ressaltar que, no exemplo dado, o
objeto da acéo era tdo somente o pedido de repacao por danos. Ademais, por sua
natureza, a sentenca nao produzira efeitos erga omnes, vinculando somente as
partes A e B.

A nulidade da patente deve ser proposta administrativamente ou
judicialmente em procedimento préprio, observados 0s prazos e requisitos dos
artigos 50 a 57 da Lei 9.279/96. No caso da nulidade judicial, importante destacar
que a acado deve ser obrigatoriamente proposta perante a Justica Federal, no foro do
INPI®?, N&o pode, portanto, a acdo judicial de A contra B resultar na nulidade da

patente do primeiro. Entretanto, poder4d motivar e embasar a proprositura do

%2 No caso, a sec¢o judiciaria do Rio de Janeiro — RJ, perante o TRF2.
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procedimento administrativo ou da competente acdo de nulidade, inclusive pelo
préoprio INPI.

Os privilégios regularmente concedidos nao se tratam, contudo, de uma
exclusividade eterna. A matéria protegida por uma patente necessariamente caira
em dominio publico. Tal fato tera lugar no momento em que ocorrer uma das
hipéteses de extingéo, conforme artigo 78 da Lei 9.279/96%.

A hipétese de expiracdo do prazo de vigéncia trata do transcurso temporal
do periodo previsto em lei para duracéo dos privilégios. Passado o prazo, a patente
estara extinta de pleno direito. Temos duas previsdes legais, contadas da data do
depdsito do pedido: vinte anos para as patentes de invencdo e quinze anos para as
patentes de modelo de utilidade®®. Em ambos os casos, a lei prevé ainda um prazo
minimo de duragcdo contado da concesséo, salvo nas hipéteses de impedimento do
INPI, por questdo judicial ou forca maior, para proceder ao exame de mérito. A
intencdo da lei é tentar reduzir eventual dano ao titular por morosidade na analise. E

esta a disposicao do artigo 40 da Lei 9.279/96:

Art. 40. A patente de invencéo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de
depésito.

% Art. 78. A patente extingue-se:

| - pela expiracéo do prazo de vigéncia;

Il - pela renuncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

Il - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuicdo anual, nos prazos previstos no § 2° do art. 84 e no art. 87;
e

V - pela inobservancia do disposto no art. 217.

Paragrafo Gnico. Extinta a patente, o seu objeto cai em dominio publico. (grifos nossos)

% A respeito da duracdo limitada da patente, dentro de uma otica da relagdo entre inventor e
sociedade: “ O sistema patentario baseia-se na troca entre o inventor e a sociedade: o inventor revela
sua criacdo e a sociedade reconhece seu direito a exclusividade temporaria sobre ela” (IDS, 2005, p.
27). No mesmo sentido: “O ordenamento juridico patrio, pela patente, confere a seu titular um direito
de propriedade, permitindo a exploracdo exclusiva da invencdo, por um determinado periodo de
tempo, como recompensa pelo avanco tecnolégico trazido pela invencéo e por sua divulgacdo, que
se da pela descricdo detalhada no momento de depdsito do pedido de patente. O Estado confere tal
protecdo ao inventor, em contrapartida do aporte tecnoldgico que ele faz a coletividade. Ha, portanto,
como pressuposto, 0 avanco tecnoldgico, a necessidade da existéncia de invencéo e, ademais, que
seja nova” (LABRUNIE, 2005, p. 60).
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Paragrafo Unico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para
a patente de invencdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de
utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipétese de o INPI
estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia
judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

A renuncia do titular pode ser efetivada por meio de sua manifestacéo de
vontade nesse sentido, observados os direitos de terceiros. Nessas condicdes,
portanto, a prerrogativa de disposicdo dos privilégios detidos pelo agente ndo pode
ser exercida de forma absoluta, haja vista a condicionante imposta pela lei.

A caducidade esté prevista no artigo 80 da Lei 9.279/96%, consistindo na
hipotese de abuso ou desuso ndo sanado apos a implementacdo de licenca
compulséria. As ferramentas da licenca compulséria e da caducidade seréo
estudadas com maior detalhe na secéo referente aos instrumentos legais destinados
a coibir eventuais abusos por parte do titular®.

O inciso IV refere-se as anuidades que sdo devidas pelo titular ou
postulante a partir do inicio do terceiro ano da data do depdsito da patente. O inciso
V, por fim, trata da obrigacdo, pela pessoa domiciliada no exterior, de manter um
procurador no Brasil.

Em que pese o alegado progresso que a patente pode gerar a sociedade,
esse reconhecimento a exclusividade temporaria pode gerar efeitos relevantes e
nem sempre positivos, especialmente em relacdo a ordem econdmica e ao

consumidor. E justamente esse fato que motivara o interesse no estudo dos abusos

e as ferramentas legais para coibi-los.

% Art. 80. Caducara a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legitimo
interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessédo da primeira licengca compulséria, esse prazo nao
tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis.

§ 1° A patente caducara quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauracé@o de oficio
do respectivo processo, nao tiver sido iniciada a exploracao.

§ 2° No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderd prosseguir se houver
desisténcia do requerente.

% Ver capitulo 5.
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3.5 Exercicio Abusivo

3.5.1 Parametros Para Configuragéo do Abuso®’

A questdo do exercicio abusivo de direitos € um dos pontos principais
deste trabalho. Deve-se ressaltar que trata-se de situacdo que, muitas vezes, € de
dificil configuracdo. A etimologia da palavra, considerada sua origem no Latim,
remete & nocdo de “desvio de uso”®. Dessa forma, a principio o abuso seria uma
situacdo na qual o uso regular que se espera daquele direito € desviado pelo titular

em outra direcéo®

" Especificamente quanto & questdo da patente, a primeira noticia histérica do ponto de vista de um
registro normativo foi identificada na revisédo da Convencéo da Unido de Paris em Haia: “Mais tarde,
num segundo momento, por ocasiao da revisdo da Convencao, em Haia, no ano de 1925, era tracado
o limite as legislagBes nacionais. Instituiu-se o conceito de abuso de patente, cuja pratica, entretanto,
somente pode ser punida com a caducidade, se a licenca obrigatéria se mostrar insuficiente para
coibi-lo. Na pratica, sendo a concessao da licenca obrigatéria muito rara, a Convengdo impds uma
severa restricdo a declaragdo de caducidade pelos paises membros que garante o privilégio por todo
0 tempo da sua duracao” (PIMENTEL, 1999, p. 144). Quanto a afirmacdo de que o abuso somente
poderia ser punido com a caducidade, caso a licengca compulséria se mostrasse ineficiente, devemos
ressaltar que essa afirmacdo ndo se sustenta nos dias de hoje, tendo em vista a possibilidade de
aplicacdo de outros tipos de sanc¢des juridicas. Na verdade, demonstrar a existéncia de instrumentos
Iega|s destinados a coibir os abusos em questdo € o objet|vo geral do presente trabalho.
% 0 verbo abusar deriva do latim abutere, cujo sentido é o de ‘gastar com o uso; usar até o fim' e
bem ainda o de ‘fazer mau uso de; desviar do uso que deveria fazer-se’. No idioma portugués,
naquilo que concerne a matéria em estudo, o sentido do termo nao diverge: abusar significa ‘usar mal
de (alguma coisa); exorbitar’ e também ‘causar dano™ (BRUNA, 2001, p. 170 e 171)

°0 professor Denis Borges Barbosa aponta que a pratica dos direitos com excesso de poder
também configuraria um abuso: “Abusa de um direito quem o usa, para comegar, além dos limites do
poder juridico. Se a patente da exclusividade para um nimero de atos e o titular tenta, ao abrigo do
direito, impor a terceiros restricbes a que ndo faz jus, tem-se o exemplo primario do direito. Em
resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora
do escopo da concessao, estd em abuso de patente” (BARBOSA, 2003, p. 507). Entretanto, tal
posicionamento encontra objecdes na doutrina, pois o exercicio além dos limites do direito
configuraria uma hipétese na qual o agente age sem possuir direito algum (LUNA, 1988, p. 114 a 118;
MARTINS, 2002, p. 138). Inexistindo o direito, ndo ha que se falar em seu abuso, pois ndo seria
possivel abusar de algo que ndo se tem. Tal conclusdo ndo afasta, contudo, a configuracdo da
atuacédo fora das margens de poder como ato ilicito. Nessa hipétese poderia ser enquadrado o sham
litigation.



60

O artigo 187 do Cédigo Civil apresenta algumas hipéteses de ato ilicito™®.

A partir do texto legal, & possivel definir alguns parametros, tendo em vista que o
desafio, aqui, é justamente esclarecer qual seria 0 uso regular que o titular da
patente deve observar, em termos de limitacfes ditadas pela finalidade do direito,
pois essa noc¢ao servira de referéncia para a configuracdo ou nao do abuso.
Inicialmente, deve ficar claro que a limitacdo indicada pelo artigo 187
refere-se as finalidades do direito em questdo, ndo a seu objeto. A atuacdo do
agente fora dos limites de escopo nao configura abuso, mas sim ato ilicito nos

102

6%, pois, nessa hipétese, ndo ha direito a ser abusado*®?.

termos do artigo 18

A partir dessa percepcdo, destacamos que o texto legal relaciona a
finalidade do direito com o atendimento de um fim econémico ou social, da boa-fé ou
dos bons costumes. Entendemos que a discussdo do ponto de vista dos “bons
costumes”, neste ponto, ndo sera relevante e tampouco produtiva, haja vista o
elevado grau de subjetividade do conceito que prejudica sua aplicacdo pratica.
Dessa forma, a discusséo patentaria deve ser focada no fim econémico ou social e
na boa-fé como parametros de definicdo do exercicio regular de direito.

O professor Luiz Otavio Pimentel assim se posiciona a respeito das

hipoteses que fundamentam a configuracédo de abuso patentario:

10 Art. 187. Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econdmico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.

101 Art. 186. Aquele que, por acdo ou omissdo voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.

192 «No abuso de direito, tem-se o direito, embora viciado; no défaut de droit, ndo se tem o direito,
simplesmente. Sucede o mesmo, em direito administrativo, com o desvio e o excesso de poder: no
desvio de poder, tem-se o poder e se desvia ele dos fins que se propde o direito; no excesso de
poder, usa-se de um poder que a ordem juridica ndo reconhece. Dentro dos limites de eqlidade dos
direitos, situa-se o ato abusivo; fora desses limites, o défaut de droit. O abuso de direito € cometido
no exercicio de um direito; o défaut de droit comete-se na ocasido ou a margem do exercicio de um
direito; o primeiro ocorre no exercicio de certos direitos definidos; o segundo verifica-se ao tempo em
que se faz uso de direitos definidos ou indefinidos. Fora dos limites assentados, pode-se falar em
abuso de direito, mas com manifesta impropriedade de expressdo.” (LUNA, p. 116 e 117, 1988)
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Entendemos que existem somente dois grandes supostos de abuso do
monopodlio de patentes, que decorrem ou do exercicio anti-social do direito
ou da superioridade de uma das partes no contrato. Pois a abstencédo de
exploracdo da patente € um problema social, na medida em que acaba nao
colocando no mercado um produto necessario ou frustra o desenvolvimento
tecnolégico. (PIMENTEL, 1999, p. 216)

Dentro da questdo do exercicio anti-social, € imprescindivel trazer a baila
a nocdo de funcéo social da propriedade'®. Ao lado de outros principios juridicos,
como a defesa da ordem econO6mica e do consumidor, trata-se de dispositivo legal
que é fundamental para a tentativa de definicdo do que seria 0 uso adequado dos
direitos patentarios.

Como ja apresentado neste trabalho, o exercicio dos direitos de patente &
condicionado pelo atendimento de sua funcédo social, nos termos do artigo 5°, XXIll e
170, Il da Constituicdo da Republica de 1988, bem como pelo ja destacado artigo
59, XXIX da Carta Magna.

No caso do exercicio regular dos privilégios pelo titular, os custos
sociais’® oriundos da patente, notadamente a maior apropriacdo de riqueza pelo
fornecedor as expensas da sociedade, as restricdbes na concorréncia e 0 prejuizo no
poder de escolha e de acesso ao produto pelo consumidor, motivado pelo monopdlio
e pela reducdo da producdo, sdo justificaveis pelos objetivos macrojuridicos e
macroecondémicos que se pretende alcancar, inclusive os fins econémicos e sociais

previstos no artigo 187 do Codigo Civil. Um dos maiores fundamentos para a

19 Assim discorre sobre a funcdo social da propriedade o professor André Ramos Tavares: “A

imposicado do cumprimento da funcéo social da propriedade introduziu uma nota na propriedade que
pode nao coincidir com o interesse de seu proprietario, mas que € dada pela propria ordem juridica e,
assim, deve ser obedecida. E que se trata de fundamento para o reconhecimento e garantia do
Direito de propriedade em sua plenitude” (TAVARES, 2003, p. 161 e 162). Também é importante
apresentar a palavra do professor Gilberto Bercovici: “A fungéo social € mais que uma limitagao.
Trata-se de uma concepcdo que consubstancia-se no fundamento, razdo e justificacdo da
propriedade. A funcdo social da propriedade ndo tem inspiracdo socialista, antes € um conceito
préprio do regime capitalista, que legitima o lucro e a propriedade privada dos bens de producéo, ao
configurar a execucdo da atividade do produtor de riquezas, dentro de certos parametros
constitucionais, como exercida dentro do interesse geral. A funcdo social passou a integrar o conceito
de propriedade, justificando-a e legitimando-a”. (BERCOVICI, 2005, p. 147)

1% para uma andlise sobre custos sociais e o papel do Direito, ver: COASE, 1960.
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existéncia de um sistema de patentes é o desenvolvimento tecnoldgico e econémico
da nacéo, em funcdo do conhecimento produzido, revelado a sociedade e, em algum
momento, incorporado ao dominio publico. Entretanto, isso ndo quer dizer que o
titular esta livre para agir a seu bel-prazer.

Ao cumprir a funcdo social nesse sentido, com o0 uso adequado da
patente de modo a possibilitar que os objetivos de desenvolvimento e os interesses
da coletividade ndo sejam injustamente prejudicados, afasta-se o titular da posicéo
abusiva do ponto de vista do atendimento aos fins econémicos e sociais previstos no
artigo 187 do Cadigo Civil, interpretados conjuntamente com a finalidade de
atendimento ao interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdémico do
Pais indicados no artigo 5°, XXIX da CR/88.

Sobre a esse respeito, recorremos a palavra do professor Denis Borges

Barbosa:

O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade
€ o fato de que é um direito limitado por sua funcédo: ele existe enquanto
socialmente Uutil. Como um mecanismo de restricdo a liberdade de
concorréncia, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O
uso de exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito.

[.-]

Assim, a Constituicao faz incidir duas limitag8es basicas ao uso da patente:
o privilégio, como uma restricdo excepcional a liberdade de concorréncia (o
qgue também é uma regra constitucional) ndo pode ser abusado, e mais,
ainda que utilizado de acordo com sua funcdo social, estara sujeito aos
imperativos do interesse publico. (BARBOSA, 2003, p. 499 e 500)

Quanto & possibilidade de uso inadequado por meio de contratos'®, com

a obtencdo de uma vantagem oriunda de um prejuizo ilicito a outra parte

195 «0 abuso de posicao dominante no contrato, mais além dos limites da exclusividade do direito,
ocorre quando o titular aproveita-se para obrigar a quem deseja possuir uma licenca de uso da
patente as compensacdes adicionais, que o candidato a licenciatario se vé forcado a aceitar. S&o
exemplos mais comuns: a imposi¢cdo de clausulas que obrigam a compra de matérias-primas e
magquinaria, imposicao de precos minimos de venda dos produtos obtidos segundo a patente,
compromisso de abstencdo de concorréncia, obrigacdo de reconhecer a validade da patente;
discriminacdo entre licenciatarios de setores territoriais diversos, pelo aproveitamento da menor
capacidade de negociacao e necessidades dos paises mais pobres, para impor-lhes condicbes mais
onerosas”. (PIMENTEL, 1999, p. 215 e 216)
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contratante, devemos destacar que o principio juridico da boa-fé objetiva sera

essencial para a correta compreenséo desse fato. Tal dispositivo, previsto no artigo

7107

442 do Cédigo Civil'® e destacado no artigo 187*°” como um dos fatores a ser

atendido no exercicio de seus direitos, impde aos contratantes um padrdo de
conduta que deve ser observado desde as tratativas iniciais até a celebracdo e
execucao do pacto.

A respeito do conceito, inclusive diferenciando a boa-fé objetiva da

subjetiva, assim colocou a questéo o professor Miguel Reale:

Em primeiro lugar, importa registrar que a boa-fé apresenta dupla faceta, a
objetiva e a subjetiva. Esta dltima — vigorante, v.g., em matéria de direitos
reais e casamento putativo — corresponde, fundamentalmente, a uma
atitude psicolégica, isto é, uma decisdo da vontade, denotando o
convencimento individual da parte de obrar em conformidade com o direito.
Ja a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigéncia de lealdade, modelo
objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impde o poder-dever que
cada pessoa ajuste a propria conduta a esse arquétipo, obrando como
obraria uma pessoa honesta, proba e leal. Tal conduta impde diretrizes ao
agir no trafico negocial, devendo-se ter em conta, como lembra Judith
Martins Costa, “a consideracdo para com os interesses do alter, visto como
membro do conjunto social que é juridicamente tutelado”. Desse ponto de
vista, podemos afirmar que a boa-fé objetiva se qualifica como normativa
de comportamento leal. A conduta, segundo a boa-fé objetiva, é assim
entendida como nocao sindnima de “honestidade publica”. Concebida desse
modo, a boa-fé exige que a conduta individual ou coletiva — quer em Juizo,
quer fora dele — seja examinada no conjunto concreto das circunstancias de
cada caso. (REALE, 2003; grifos no original)

Dessa forma, a conduta abusiva, destinada a obtencdo de vantagem
ilicita as expensas da outra parte, certamente ndo atende ao aludido padréo de
conduta e lealdade que deve ser observado no contrato, motivo pelo qual a nocéo
de boa-fé objetiva é relevante nesse contexto.

Cabe destacar, contudo, que, se o ilicito contratual afetar a defesa da

ordem econdémica ou do consumidor, a discussao da questao devera ter enfoque de

198 Art. 422. Os contratantes sdo obrigados a guardar, assim na conclusdo do contrato, como em sua

execucao, os principios de probidade e boa-fé.
17 «A poa-fé a que alude o texto do Cédigo diz respeito aquela objetiva, que aumenta o grau de
confianca e coibe a frustracao da legitima expectativa”. (FORGIONI, 2008, p. 428)
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ordem coletiva. Como conseqiéncia, 0s instrumentos juridicos passiveis de
aplicacdo no caso igualmente transcenderdo a mera esfera dos interesses
individuais das partes®.

Em suma, entendemos que, para a analise da conduta do titular, no
sentido de configura-la ou ndo como abusiva, serd necessario o uso de principios
juridicos destinados a compreensao adequada do fato e de seus efeitos, inclusive
guanto as pessoas atingidas. Somente com a percepcao balizada nos preceitos
legais pertinentes é que sera possivel determinar qual seria a conduta adequada e,
por consequéncia, identificar quais tipos de acao seriam incompativeis com esses
parametros, por desvio de finalidade, de modo que se possa apontar os abusos em
espécie'®.

O professor Denis Borges Barbosa coaduna com esse entendimento
baseado no fato de que os direitos de patente, que possuem fundamento
constitucional, limitam outro dispositivo expressamente previsto também no texto da
Constituicdo de 1988, qual seja, a livre concorréncia. Dessa forma, justifica-se a
coibicdo do abuso para que tal limitacdo seja efetivada estritamente com o0s

objetivos que se espera dela:

A primeira faceta do abuso de direitos de patente é a natureza de
retribuicdo do criador. A Carta ndo determina a recompensa monetaria do
inventor, como, outrora, na Unido Soviética, mas assegura a ele uma
oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a producao
econdmica, ou seja, uma restricdo a concorréncia. Assim, o regime de
patentes é uma excec¢éo ao principio da liberdade de mercado, determinada
pelo art. 173, 84° da Constituicdo e radicada nos arts. 1°, inciso IV e 170, IV.
Toda excegdo a um principio fundamental da Constituicdo importa em
aplicacdo ponderada e restrita. Assim, a restricdo resultante da patente se
sujeita a parametros de uso que ndo excedam o estritamente necessario
para sua finalidade imediata, qual seja, o estimulo eficaz, porém moderado

1% A esse respeito, especialmente quanto as sanc¢des por ilicito contra a ordem econdmica e

ag'uizamento de acéo civil publica em defesa do consumidor, ver capitulo 5.

19 «p seguranca e a previsibilidade do sistema reclamam certa objetividade na determinacdo do
abuso. Logicamente, ndo temos aqui uma férmula, pois a abordagem do problema deve ser feita caso
a caso”. (FORGIONI, 2008, p. 430)
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e razoavel do inventor. Tudo que restringir a concorréncia mais além do
estritamente necessario para estimular a invencédo excede ao fim imediato
da patente - é abuso. (BARBOSA, 2003, p. 508)

7

Diante do exposto, somos da opinido de que é relevante, no que diz
respeito a questdo das patentes, focar especial atencdo no exercicio abusivo dos
direitos dessa espécie, inclusive de modo a identificar o desvio do atendimento ao
interesse social. Vale ressaltar que toda essa discussao é fundamental para a
verificagdo do adequado funcionamento do Sistema de Inovacgdo, descrito no
capitulo anterior, uma vez que a conduta abusiva pode prejudicar a consecuc¢ado dos
objetivos do primeiro.

Apesar da existéncia de posicionamento a respeito da necessidade do
detentor do monopdlio agir de forma ética (HAMMES, 2002, p. 298), entendemos
que a questdo vai além. A obrigagdo do uso dos privilégios de patente em
consonancia com os demais preceitos legais, especialmente a boa-fé objetiva, a livre
concorréncia, a defesa do consumidor’’® e o desenvolvimento tecnolégico e
econdbmico do pais, é verdadeiramente juridica, ndo se limitando a uma questéo
moral.

Dessa forma, no intuito de definir os parametros gerais para configuragéo
do abuso, podemos concluir que havera pratica abusiva de direitos de patente caso
a conduta ndo atenda as finalidades econdmicas e sociais previstas no artigo 5°,
XXIX e no artigo 170 da CR/88 ou nédo observe o cumprimento do principio da boa-fé

objetiva indicado no artigo 442 do Cadigo Civil.

19 0 papel dos principios juridicos da livre concorréncia e da defesa do consumidor serdo analisados

com maior profundidade no capitulo 5, por meio do estudo das sancdes por infracdo a ordem
econdmica e da acéo civil publica.
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Definida a regra geral para configurar a existéncia do abuso, a correta
definicdo das espécies de praticas abusivas sera essencial para a aplicacao

eficiente das ferramentas juridicas destinadas a coibir esse tipo de conduta.

3.5.2 Naturezas do Exercicio Abusivo

Em relacdo as naturezas do abuso da patente, temos duas situacdes: o
exercicio abusivo dos direitos em si e o abuso de poder econbémico. As duas
possibilidades estdo expressamente previstas no artigo 68 da Lei 9.279/96**.

A diferenciacdo basica entre as duas condutas reside no poderio de
ordem econdémica que o titular efetivamente detém em funcdo da patente. Na
primeira hipotese, qual seja, o exercicio dos direitos de forma abusiva sem a
consideracdo do poder econdémico, o desvio de finalidade é analisado sem
necessidade de verificagdo dos efeitos potenciais ou concretos do mesmo sobre a
ordem econdmica.

A respeito da nocéo geral de abusos de direitos de patente:

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do principio de que a
propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma
finalidade especifica, que transcende o simples interesse egoistico do
titular. A luz de tais distingdes, identifica-se o abuso do sistema de patentes
— quando o titular excede os limites de seu direito — do abuso do monopdlio
de patentes — quando o titular, sem exceder os limites legais, 0 opera em
desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos os casos ha abuso.

O abuso pode-se dar no plano funcional e atinge a finalidade da instituicdo
do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a
assequrar somente a importacéo, reduzindo a industrializacdo interna. Pode
ocorrer no plano temporal: através de inimeros mecanismos (vinculagdo do
produto a uma marca) se estende a acao material da patente para além de
sua expiracdo. Dar-se-a, enfim, uma expansao da capacidade ofensiva, do
poder econdmico-juridico préprio a um privilégio, através das praticas

1 Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos

dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econémico,
comprovado nos termos da lei, por decisédo administrativa ou judicial.
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restritivas e dos cartéis de patentes — neste caso ja na fronteira do abuso do
poder econdmico. (BARBOSA, 2003, p. 507; grifos nossos)

Quanto ao abuso de poder econdmico, inicialmente devemos destacar
gue, dependendo do objeto protegido, pode ser concedido ao titular da patente
relevante poder de mercado'?, de modo a permitir-lhe interferir na fixacdo dos
precos e no fornecimento do bem.

Ao titular da patente sdo conferidos privilégios de exclusividade para
produzir, usar, colocar & venda, vender e importar o objeto protegido™'®. Em dadas
condicdes, podem tais privilégios configurar um monopdlio concedido em fungéo da
Lei 9.279/96. Entretanto, para verificagao de tal fato, deve-se atentar para a eventual
ocorréncia de situagdes como a do usuario anterior de boa-fé, pois tais fatos podem
desconfigurar o monopdélio no sentido econémico.

O poder conferido pela patente sera tanto maior quanto menores forem os
possiveis substitutos para aquele produto ou processo patenteados. Na hipétese de
nao serem identificados bens que poderiam substituir 0 objeto protegido, o titular
estard em uma situagcdo de monopdlio econémico, e ndo apenas de monopdlio
instrumental. Caso isso ndo ocorra, como na hipotese de dois processos
patenteados distintos que efetivamente geram uma mesma funcionalidade né&o

protegida por nenhum direito de exclusivo, as duas patentes podem concorrer

112 «\Dessa forma, a patente, principal instrumento juridico usado para proteger a tecnologia, enquanto
invencao, proporciona ao seu titular um direito de propriedade exclusivo e temporario, um poder
econdmico que permite ao titular a vantagem na concorréncia com outros agentes econdmicos em
troca da publicacdo dos documentos da invencdo” (PIMENTEL, 1999, p. 19). Discordamos,
entretanto, quanto a afirmativa categérica de que a patente confere uma vantagem em termos
absolutos, de acordo com os argumentos desenvolvidos neste item do trabalho a respeito da
substituibilidade dos produtos e processos.

13 ver item 3.4.



68

efetivamente entre si, 0 que reduz ou aniquila o poder econdmico de seus titulares
nesse campo™*.

Dessa forma, mesmo que o titular seja de fato o Unico a explorar uma
tecnologia especifica, € importante ressaltar que o monopodlio juridico (ou
instrumental) da patente ndo necessariamente coincide com um monopolio
econdmico. A analise de fatores como a substituibilidade e elasticidade da demanda,

115

bem como as barreiras a entrada no mercado >, podem levar a conclusdo de que o

monopolista ndo detém o poder de majorar o preco de venda a patamares supra-
competitivos sem perda de ganhos**®.
A respeito desses conceitos referentes ao monopolio oriundo da patente,

assim dissertou o professor Denis Borges Barbosa:

O titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopolio do uso de
sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopdlio strictu
sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade
de mercado (do uso da tecnologia etc.) e ndo — como no monopdlio
auténtico — uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito
freqlientemente se da o nome de propriedade, embora prefiramos usar as
expressfes descritivas “monopdlio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.
(BARBOSA, 2003, p. 16)

14 «Os direitos de Propriedade Intelectual, ao tornar exclusiva uma oportunidade de explorar a

atividade empresarial, se aproximam do monopélio. O monopdlio é a situacéo fatica ou juridica em
que s6 um agente econdbmico (ou uma alianca entre eles) possa explorar um certo mercado ou
seguimento desse. [...] Mas é necessario entender que nos direitos de Propriedade Intelectual — na
patente, por exemplo — 0 monopdélio é instrumental: a exclusividade recai sobre um meio de se
explorar o mercado, sem evitar que, por outras solugdes técnicas diversas, terceiros explorem a
mesma oportunidade de mercado. Numa observacao de Foyer e Vivant, ha monopélio juridico, mas
ndo monopolio econdmico” (BARBOSA, 2003, p. 25 e 26).

1% «Barreiras & entrada. Caracteristicas das condigBes econbmicas ou tecnolégicas de um mercado
que elevam os custos e dificultam a entrada de novas firmas nesse mercado. Por exemplo, a
diferenciagdo de produtos torna dificil a entrada de novas firmas, pois elas terdo de realizar grandes
investimentos em publicidade para ter sua marca reconhecida pelos consumidores. Da mesma forma,
o papel das economias de escala e das dificuldades de acesso a tecnologia inviabilizam a entrada de
novas empresas em determinados mercados.” (TIGRE, 2006, p. 259 e 260)

118 «0 valor de uma determinada tecnologia geralmente depende das condicdes de apropriabilidade,
ou seja, da possibilidade de o inventor ou inovador manter controle monopolista sobre a tecnologia
em um determinado periodo de tempo.” (TIGRE, 2006, p. 112)
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Sobre a exclusividade concedida ao titular em funcdo de uma patente e
sua relacdo com a figura do monopdlio, assim discorre o professor Robert

Sherwood:

A exclusividade esta no cerne do direito. Como ja foi mencionado, o direito
nao confere um monopdlio, e sim a capacidade condicional de excluir outros
do uso daquele produto especial da mente. (SHERWOOD, 1992, p. 38)

Em que pese a relevancia dos ensinamentos do professor, discordamos
da afirmacdo de que o direito de privilégio oriundo de uma patente ndo confere um
monopodlio. Esse posicionamento pode levar ao entendimento de que os direitos
patentarios e os efeitos monopolisticos nunca caminham juntos. O mais adequado,
como ja exposto, seria afirmar que a patente ndo confere necessariamente um
monopolio em sentido econbmico. Mas, conforme a matéria protegida e as
caracteristicas de seu mercado, a patente pode sim al¢ar seu titular a uma condicao
de monopolista econdmico, além do mero monopdlio juridico ou instrumental. Essa
concluséo dependera da analise no caso concreto e variadas situagdes observadas
nesse sentido certamente resultardo em conclusdes igualmente distintas.

Diante desses fatores, para fins de configuracdo de abuso de poder
econdbmico, entendemos que a analise da licitude da conduta do titular, ao fazer uso
dos seus privilégios de patente, deve passar por duas indagac¢des sequenciais:

- O titular possui real poder econémico em funcdo de sua patente ou um
eventual aumento nos precos a patamares monopolistas, com a conseqiente
reducdo da producgdo, estimulard a entrada de novos concorrentes e/ou levara os
consumidores a buscar produtos substitutos?

- Caso de fato o titular detenha poder econdomico em fungéao da patente,

suas prerrogativas sdo utilizadas de forma a configurar um exercicio abusivo de
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posicdo dominante prejudicial a ordem econdmica e ao funcionamento do sistema
de economia de mercado definido pelos artigos 170 e seguintes da Constituicdo de
19887

Segundo o artigo 68 da Lei 9.279/96, o abuso de poder econdémico
efetivado por meio de patentes deve ser declarado em decisdo administrativa ou
judicial. No ambito da Administracédo Publica, a entidade competente para tanto € o
CADE, nos termos da Lei 8.884/94.

A correta analise no sentido de que a natureza do abuso seja
adequadamente identificada, visando concluir se o0 mesmo € limitado a questao
patentaria ou ao abuso de poder econdmico, ndo se trata de mera discussao
académica. O relevante carater pratico dessa matéria reside no fato de que os
instrumentos juridicos que podem ser utilizados contra o abuso serdo determinados
conforme a natureza deste ultimo. Por exemplo: o exercicio abusivo de patentes que
ndo configure abuso de poder econémico ndo podera ser objeto das sancgfes

previstas na Lei 8.884/94"

, em que pese poder ser alcancado por outros tipos de
ferramentas.

E interessante notar, contudo, que o exercicio abusivo de patentes, em
sua forma pura, comumente implicara também em abuso de poder econémico. Isso
porque o préprio instituto da patente possui forte aspecto econémico indissociavel do
ponto de vista da sua funcdo, tendo em vista que objetiva criar uma escassez
artificial inexistente na natureza, para que o titular possa explorar efetivamente a

criagdo intelectual. E da natureza da patente a restricdo da concorréncia, decorrendo

dai diversos efeitos econdmicos possiveis. O fator que sera fundamental para apurar

17 ver item 5.3.
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se 0 abuso é somente de patentes ou também de poder econémico sera a questao
da substituibilidade no mercado do objeto protegido, como ja dito.

De qualquer forma, entendemos que é de dificil configuracdo pratica o
exercicio abusivo de patentes em sua forma pura, pois € comum que tal conduta
tenha efeitos contra a ordem econémica. Assim, a grande maioria das hipéteses de
abuso de patentes implicara, também, em abuso de poder econdmico, estando

sujeitas as sancdes aplicaveis a esta ultima espécie.
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4 DESENHOS INDUSTRIAIS

O desenho industrial € uma espécie do género Propriedade Industrial,
distinta de patentes e marcas, estando prevista no Titulo Il da Lei 9.279/96. Seu
conceito encontra-se no artigo 95 daquela lei**®. A definicdo referente a “forma
plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto” deixa claro que o desenho industrial busca tutelar
um aspecto estético da criacao.

Trata-se, portanto, de espécie autdbnoma destinada exclusivamente a
protecdo de design aplicado a um produto, ndo sendo contemplada, por esse
registro, qualquer funcionalidade do objeto, matéria essa abarcada pelo depdsito de
patentes. E limitada, como destacado, & estética do objeto. Segundo Susana Serr&o

Guimaraes:

Considera-se desenho industrial a configuracdo ornamental externa de um
produto industrial ou um padrdo grafico aplicado a um produto. Os
desenhos industriais protegem o design externo de um produto,
independentemente de seu funcionamento, isto é: a forma externa é
protegida pelo registro de desenho industrial, o funcionamento do objeto é
protegido por patente. (GUIMARAES, 2005, p. 25)

Em diversos campos, o design e o desenho industrial tém importante
papel, pois buscam gerar e proteger, respectivamente, um diferencial competitivo
buscado pelos agentes que concorrem no mercado, de modo a incrementar o desejo

do consumidor por seus produtos:

Dentro do atual panorama de valores atribuidos aos objetos de consumo, no
topo da hierarquia dos objetos que simbolizam poder e status, situam-se por

18 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto

ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual
novo e original na sua configuracao externa e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial.
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exemplo os automéveis, cujas linguagens de design neles aplicadas sao
constantemente mudadas, principalmente, para atender a avidez de
sofisticacdo dos mercados a fim de sustentar os niveis de competitividade.
(CUNHA, 2003, p. 150)

4.1 Requisitos Para Concessao

O requerente de um desenho industrial deve solicitar o seu registro
perante o INPI, nos termos do artigo 101 e seguintes da Lei 9.279/96 e do Ato
Normativo 161/2002 daquela autarquia. O prazo de protecdo é de dez anos
contados do depdsito do pedido, prorrogaveis por mais trés periodos sucessivos de
cinco anos cada, conforme artigo 108 da Lei 9.279/96™°.

Interessante notar, dessa forma, que um registro de desenho industrial
podera ter um prazo total de protecdo de vinte e cinco anos, superior, inclusive, aos
concedidos aos titulares de patentes de invencédo — vinte anos — e de modelo de
utilidade — quinze anos. Tendo em vista que a eficiéncia do desenho industrial em
gerar uma vantagem concorrencial para seu titular esta intimamente ligada a moda
que permeia o produto, cabe ainda indagar se o prazo de protecao legal ndo seria
muito extenso. E da prépria natureza do design a evolugdo constante, com a
consequente mudanca acelerada no padrdo que dita a moda. Assim, é
perfeitamente possivel que um registro de desenho industrial ainda vigente possa

ndo mais gerar uma vantagem a seu titular, caso seu design tenha ficado

ultrapassado e nao seja mais objeto de desejo pelos consumidores.

19 Art. 108. O registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depdsito,

prorrogavel por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1° O pedido de prorrogacgdo deverd ser formulado durante o dltimo ano de vigéncia do registro,
instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicao.

§ 2° Se o pedido de prorrogacédo nao tiver sido formulado até o termo final da vigéncia do registro, o
titular podera fazé-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqlientes, mediante o pagamento de
retribuicdo adicional.



74

Contudo, cabe destacar que o lancamento, pelo mesmo fabricante, de um
novo produto com design distinto do anterior, ndo torna livre 0 acesso a copia dos
registros de desenho industriais antigos, caso o0 prazo de protecdo destes ainda
esteja vigente. Os privilégios se mantém mesmo nessa hipétese, devendo eventuais
terceiros ndo autorizados que desejem utilizar o design aguardar o decurso de
tempo necessario para que aquele desenho entre em dominio publico ou a
ocorréncia de alguma outra hipotese de extingdo do registro. Nao € possivel alegar a
mudanca de modelo do produto visando a utilizacdo, sem autorizacdo dos titulares,
dos desenhos industriais protegidos e anteriores.

N&do € outra a conclusdo quando analisamos o artigo 119 da Lei
9.279/96'%°, que trata das hipéteses de extincéo do registro de desenho industrial. A
ocorréncia de design superveniente, como demonstrado, ndo é causa de extingdo do
registro de desenho industrial, que sera motivada por expiracdo do prazo de
vigéncia, renuncia, falta de pagamento das retribuicdes legais'** ou auséncia de
procurador no pais*??. Interessante notar que inexiste, no caso, previsdo de extincdo
do registro por caducidade motivada por abuso ou desuso da matéria protegida, ao

contrario da patente.

120 Art. 119. O registro extingue-se:

| - pela expiracéo do prazo de vigéncia;

Il - pela rendncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

Il - pela falta de pagamento da retribuicdo prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservéancia do disposto no art. 217.

12 Nos termos do ja citado artigo 108 e:

Art. 120. O titular do registro esta sujeito ao pagamento de retribuigdo qiinquenal, a partir do segundo
glingiénio da data do depésito.

§ 1° O pagamento do segundo qliinqiiénio sera feito durante o 5° (quinto) ano da vigéncia do registro.
§ 2° O pagamento dos demais quingliénios sera apresentado junto com o pedido de prorrogacao a
que se refere o art. 108.

§ 3° O pagamento dos quinquénios podera ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses
subsequentes ao prazo estabelecido no paragrafo anterior, mediante pagamento de retribuicao
adicional.

122 Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior devera constituir e manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no Pais, com poderes para representd-la administrativa e judicialmente,
inclusive para receber citacdes.
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Os requisitos para a concessao do registro de desenho industrial sao

novidade e originalidade'®

, além da possibilidade de que o design em questao
possa servir de tipo de fabricacao industrial.

O conceito de novidade para os desenhos industriais € previsto no artigo
96 da Lei 9.279/96"*. Trata-se de noc&o similar & estudada em relacéo as patentes:
o desenho é considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica.
Este, por sua vez, € composto por todo o conhecimento tornado publico.

Também a exemplo das patentes, o registro do desenho industrial é
passivel de aplicacdo de um periodo de graca, nos termos do 83° do artigo 96. A
Unica diferenca entre as duas situacdes € que o pedido de desenho industrial goza
de prazo menor, limitado a cento e oitenta dias.

A originalidade é definida no artigo 97*%°. Apesar da semelhanca dos
termos, a originalidade ndo se confunde com a novidade. Vale lembrar, neste ponto,
a regra de hermenéutica que indica ndo haver palavras indteis na lei. Caso
originalidade e novidade fossem sinbnimos, seria exatamente iSSo que ocorreria.

O requisito da originalidade exige um aspecto distintivo minimo, em

relacdo ao estado da técnica, do design objeto do pedido. Isso quer dizer que nao

123 |Interessante notar que o acordo TRIPS, em seu artigo 25.1, ndo trata os dois requisitos de forma

cumulativa. O pais signatario pode conferir protecdo ao desenho que seja novo ou original. O
Iegislador patrio optou por exigir ambos.
2% Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica.
§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto
no 8§ 3° deste artigo e no art. 99.
§ 2° Para afericao unicamente da novidade, o contetdo completo de pedido de patente ou de registro
depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado como incluido no estado da técnica a
partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo
gue subseqglientemente.
§ 3° Nao sera considerado como incluido no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgacéo
tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da
Pzrsioridade reivindicada, se promovida nas situacfes previstas nos incisos | a lll do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracéo visual
distintiva, em relacdo a outros objetos anteriores.
Paragrafo unico. O resultado visual original podera ser decorrente da combinacdo de elementos
conhecidos.
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basta que o desenho seja novo para atender os requisitos legais de registro. Deve
também distanciar-se minimante das cria¢des ja conhecidas publicamente para que
seja considerado original. Para fins de compreenséo desse requisito, € interessante
notar que sua funcdo assemelha-se a exigéncia, no caso das patentes, a atividade e
o ato inventivo'®, pois estas igualmente exigem que a inovacdo ndo decorra
naturalmente do estado da técnica. Também no desenho industrial, portanto, é
necessaria a atuacao do pensamento humano para efetivar a criagdo de modo que
seja perceptivel o trabalho intelectual*®’.

O desenho industrial deve ainda servir de tipo de fabricacdo industrial.
Novamente comparando com as patentes, esse requisito é analogo a aplicacéao
industrial. Deve o desenho ser passivel de aplicagdo em um produto que, por sua
vez, seja possa ser objeto de reproducdo em algum tipo de industria.

Nos termos do artigo 98 da Lei 9.279/96'%, a obra de carater puramente
artistico ndo é considerada um desenho industrial. Esse dispositivo suscita uma
interessante discussdo. Dada a natureza estética do design que se deseja proteger,
nem sempre é facil tracar a linha diviséria entre o desenho industrial e a obra
puramente artistica.

A esse respeito, assim disserta o professor José Carlos Tinoco Soares,

explicando as idéias de Stephen Ladas*?*:

126 v/er item 3.3.

127« luz de tais pardmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido
como a exigéncia de que o objeto da protegdo ndo seja s6 novo, ou seja, ndo contido no estado da
arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distincdo comparavel ao ato inventivo dos
modelos de utilidade”. (BARBOSA, 2003, p. 579)

28Art. 98. N&o se considera desenho industrial qualquer obra de carater puramente artistico.

129 para a adequada compreenséo da citacdo, é importante notar que o termo “modelo” refere-se a
antiga figura do modelo industrial, ndo mais existente em nosso ordenamento juridico. Ndo deve ser
confundido com modelo de utilidade.
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ApOs considerar os varios pontos conflitantes que dizem respeito as leis de
direitos autorais e principalmente as de patentes, considera que existem
guatro caracteristicas:

a) O direito de autor persiste em muitos paises pela vida do autor e por
cinquienta anos depois de sua morte, enquanto a protecdo do modelo é por
um periodo de trés, cinco, dez ou quinze anos.

b) O direito de autor em muitos paises subsiste sem formalidades. O
depédsito ou o registro é desnecesséario. Sob a lei do modelo perde-se a
protecdo, a ndo ser que o modelo seja depositado pelo titular antes da
publicacdo ou qualquer uso publico, naquele pais, afinal, onde a protegdo é
reclamada.

c) Sob as leis de direitos autorais, a reproducdo em qualquer que seja a
forma material é a infracdo, enquanto sob a lei do modelo, geralmente, ha
infracdo somente na aplicacdo ou imitacdo do modelo para 0 mesmo ou
analogo artigo.

d) Por outro lado, a protecao sob a lei do modelo é mais larga (ampla) do
gue na de direitos autorais, porque esta Ultima somente impede a cépia, e
uma obra independente ndo copiada da obra na qual o direito de autor
subsiste ndo é infracdo, embora possa ser idéntica. A lei do modelo da
protecdo como se fora um monopolio durante seu tempo contra a aplicagédo
do modelo por qualquer pessoa embora o infrator atue independentemente
e sem conhecimento de que o modelo esta registrado (SOARES, 1998, p.
139 e 140)

Vale ressaltar que a Lei 9.610/98, em seu artigo 8°, VII**°, veda a
protecdo como direitos autorais do aproveitamento industrial das idéias contidas nas
obras. Uma vez que o desenho industrial deve, obrigatoriamente, servir de tipo de
fabricacéo industrial, parece-nos que a dupla protecéo, pela Propriedade Industrial e
pelos direitos autorais, seria incompativel, haja vista, ainda, o ja citado artigo 98 da
Lei 9.279/96.

Uma situacédo interessante para exemplificar tal dicotomia é o tratamento
legal que deve ser dado as joias. Sem duvida, ha um trabalho intelectual em sua
criacdo, manifestado pelo processo de lapidacdo da rocha bruta. Contudo, qual
deveria ser a protecéo legal adequada: desenho industrial ou direito autoral?

E comum notar um discurso defendendo que a protecido deve ser dada
por meio dos direitos de autor. As joalherias sdo defensoras recorrentes de tal

pensamento. A j0ia, nesse sentido, seria uma modalidade de escultura regulada pela

130 Art. 8° N&o s&o objeto de protecdo como direitos autorais de que trata esta Lei:

[.]

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
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legislacdo dos direitos autorais™**. Evidente que o maior prazo de protecdo conferido
pelo artigo 41 da Lei 9.610/98"*? se comparados com o desenho industrial, é
preponderante para tal posicionamento. Ademais, 0 registro no tratamento autoral €
declaratorio e ndo constitutivo de direitos.

Contudo, entendemos que a questdo ndo pode ser tratada de forma
absoluta. Somos da opinido de que o principal aspecto para a definicdo da norma
juridica aplicavel, nesse caso, deve ser o da producado industrial. Caso a joia seja
uma peca unica, talhada sem a configuracdo de manipulacdo industrial, de fato a
protecdo autoral parece ser a mais adequada. Porém, caso seja produto de uma
reproducdo em escala, tipico aspecto da industria, defendemos que a mesma seria
objeto de registro de desenho industrial.

Importante notar que a opcédo indevida quanto a ferramenta de gestao
juridica desse tipo de inovacao pode ter efeitos relevantes para o titular. Se entende
este que a joia de sua criagdo € protegida pelo direito de autor e a comercializa
publicamente, mas, em questionamento judicial, for definido que o enquadramento
correto seria de desenho industrial, ndo podera registra-la nessa ultima modalidade
por falta de novidade. Nessa hipétese, o design da jOia integraria o estado da técnica
e nao haveria exclusividade de nenhuma espécie. Deve ser feita a ressalva da
possibilidade de utilizagdo do periodo de graca previsto no artigo 96, 83° da Lei

9.279/96, 0 que permitiria o registro se atendidas as exigéncias de prazo.

31 Art. 7° Sao obras intelectuais protegidas as criacdes do espirito, expressas por qualquer meio ou

fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
[-]
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
132 P . I ° . .

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1°de janeiro do
ano subseqiiente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessoria da lei civil.
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Quanto ao registro de parte de um produto, o entendimento é no sentido
de que é possivel, desde que o escopo do pedido configure um objeto que possa ser

fabricado e comercializado de forma auténoma®33:

E certo que existem partes de objetos que podem ser comercializadas
separadamente, e tais partes podem ser aplicadas ou instaladas
manualmente pelo consumidor, fora do processo industrial, como é o caso
de cabos de talheres opcionais, que podem ser encaixados, ou certos tipos
de solados, ou partes de mdveis como cabeceiras de camas, que 0
consumidor compre e ele mesmo pode aplicar na outra parte do objeto
receptor. Esse tipo de parte de objeto pode até ser considerado como um
objeto em si, pois a sua forma encontra-se definida de maneira completa e
acabada e, portanto, pode ser passivel de protecdo. Entretanto, as partes
de objetos que ndo podem ser destacadas do corpo, pois sdo aplicadas na
linha de montagem industrial somente durante o processo de fabricacéo dos
mesmos, como € o caso de partes de pegas sopradas, tais como fundos ou
cabecotes de contenedores ou bombonas, ou fundos e gargalos de frascos
de plastico ou de vidro, ndo podendo inclusive ser vendidas separadamente,
a Lei ndo prevé protecdo, pois elas ficam perfeitamente caracterizadas
como sendo realmente partes de objetos e ndo um objeto em si. (CUNHA,
2003, p. 129 a 130, grifos nossos)

Dessa forma, nao fica afastada a possibilidade de protecdo por meio de
desenho industrial inclusive as autopecas destinadas a reposi¢cdo, uma vez que
estas possuem suficiente carater autbnomo de fabricagdo e comercializacdo em
relacdo ao produto principal para fins de registro pela Lei 9.279/96"*.

O artigo 100**° dessa norma indica certas situacdes nas quais o registro
como desenho industrial é vedado. E especialmente relevante o inciso Il, que proibe
a protecdo para “a forma necessaria comum ou vulgar do objeto”. O legislador se
absteve de conceituar os elementos dessa expressdo, 0 que contribui para a

dificuldade de interpretacao do dispositivo.

1% Essa percepcao € sumamente importante para a andlise do caso indicado no item 5.4.3, que

envolve o desenho industrial relativos a faréis, calotas e outras partes de automoéveis.

3% ver item 5.4.3.

135 Art. 100. N&o é registravel como desenho industrial:

| - 0 que for contrario & moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou
atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de
respeito e veneracao;

Il - a forma necesséaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por
consideracdes técnicas ou funcionais.
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A conclusdo que podemos chegar é que os elementos que integram a
natureza basica da forma do objeto ndo podem ser objeto de protecdo por meio de
desenhos industriais. Se enquadra nessa hipotese a tentativa de registro de uma
bola de futebol visando assegurar a exclusividade do aspecto arredondado do
objeto™.

Quanto a segunda parte do inciso, que exclui de protecdo a forma
“determinada essencialmente por consideracdes técnicas ou funcionais”,
poderiamos imaginar o exemplo do design de uma roda dentada utilizada em um
mecanismo. Em que pese o desenho industrial ndo proteger o aspecto funcional do

objeto, na hipbtese apresentada a forma € condicionada pelo funcionamento que se

espera da peca, o que afastaria a possibilidade do registro.

4.2 Privilégios Concedidos ao Titular

O registro possui natureza constitutiva, obtendo o requerente a

titularidade com a concessdo. Em relacdo as prerrogativas do titular, estas estédo

previstas nos artigos 109, 42 e 43 da Lei 9.279/96%".

1% Baseado em exemplo dado por: CUNHA, 2003, p. 59.

37 Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.
Paragrafo Unico. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposi¢cdes do art.
42 e dos incisos |, Il e IV do art. 43.

[...]

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem 0 seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que
outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2° Ocorrerd violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso Il, quando o
possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinacdo judicial especifica, que o seu
produto foi obtido por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial,
desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente;
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O titular do desenho industrial pode, portanto, impedir terceiros que, sem
seu consentimento, produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou importem
produtos que utilizem aquela configuracéo de design protegida®.

E importante notar que a concessdo das prerrogativas ao titular n&o
passa necessariamente por um exame de mérito. Isso se justifica pela velocidade de
mudanca da moda, o que poderia implicar no fato de que o desenho industrial
muitas vezes estaria relegado a inutilidade caso aguardasse um profundo exame
quanto a sua esséncia. A analise para concessao do registro, portanto, € efetivada
com base em aspectos formais. Isso ndo impede, contudo, que o titular venha a

requerer o exame de mérito, quanto a novidade e originalidade, nos termos do artigo

111 da Lei 9.279/96%°,

4.3 Exercicio Abusivo

Guardadas as devidas proporcdes, a logica dos dispositivos relativos a

configuragéo do abuso, ja estudada neste trabalho™*°

, parece ser aplicavel também
aos desenhos industriais.
Entretanto, devemos destacar que, durante muito tempo, parece-nos que

a andlise do desenho industrial foi negligenciada, porque nao tratar-se-ia de espécie

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a
estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolégicas;
[...]
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; (grifos nossos)
138 g justamente com base nessas prerrogativas que as montadoras fundamentam acdes judiciais
contra os fabricantes independentes de autopecas, conforme sera detalhado no item 5.4.3.
39 Art. 111. O titular do desenho industrial podera requerer o exame do objeto do registro, a qualquer
tempo da vigéncia, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.
Paragrafo Unico. O INPI emitira parecer de mérito, que, se concluir pela auséncia de pelo menos um
dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servira de fundamento para instauracdo de oficio de
P4r()oces§o de nulidade do registro.

Ver item 3.5.
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da Propriedade Industrial cujo aspecto econdmico e concorrencial seria relevante,
tendo em vista que o seu objeto destina-se a tutela de fator essencialmente
ornamental. Dessa forma, ndo interessava debater a questdo a fundo, pois a propria
mudanca rapida da moda trataria de retirar a utilidade de diversos registros,
tornando-os in6cuos no mercado.

Contudo, entendemos que esse posicionamento deve ser revisto.
Atualmente, ha uma percepcdo cada vez mais clara que os desenhos industriais
podem ser utilizados de forma abusiva, com relevantes impactos para a

coletividade'**.

O debate restrito sobre a questdo reflete na legislacdo e nas
ferramentas disponiveis para a repressdao do abuso. Exemplo disso € que a
possibilidade de licenciamento compulsério ndo foi prevista para os desenhos
industriais, ao contrario das patentes**?. Ndo h& uma justificativa concreta para
tanto, especialmente porque o acordo TRIPS permitiria uma previsédo legal dessa
natureza.

Assim, especialmente quanto a questdo do exercicio abusivo de direitos,

€ necessario que a figura dos desenhos industriais seja analisada com especial

atencao, de modo a evitar decisfes administrativas e judiciais equivocadas.

L ver item 5.4.3.
12 ver item 5.1.
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5 INSTRUMENTOS LEGAIS PARA COIBIR OS ABUSOS

Neste capitulo, serdo analisados alguns instrumentos legais que podem
ser aplicados em casos de abusos praticados por meio de patentes e desenhos
industriais. Nossa intencéo, neste ponto, é destacar principalmente ferramentas de
impacto coletivo. Dessa forma, ndo sera focada a questdo de contratos abusivos
cujos efeitos ndo possuam uma repercussao abrangente. Para essa situacao, onde
parece-nos mais provavel que apenas uma das partes contratantes seja prejudicada
sob o aspecto microjuridico, entendemos que as regras gerais do Direito Civil,
especialmente as normas sobre obrigacdes e responsabilidade civil, sdo suficientes
para sanar esse tipo de abuso pontual. Nessa hipétese, o julgador devera se balizar

por nocbes como a boa-fé objetiva’®®

e demais principios contratuais, visando
declarar a nulidade ou determinar a modificacdo de eventuais clausulas abusivas.
Contudo, os efeitos dessa decisao serdo restritos as partes litigantes.

Caso o impacto da conduta ndo seja restrito, o enfoque deve ser outro.
Os instrumentos que serdo estudados a seguir, quais sejam, o licenciamento
compulsorio, a acao civil publica e as sang¢des por infragdo a ordem econdémica, tém
como caracteristica comum a possibilidade de gerar efeitos que atingem a toda uma
coletividade. Na verdade, a intencdo maior deste trabalho é tentar demonstrar que,
no caso especifico dos abusos praticados por meio de ativos intelectuais, como
patentes e desenhos industriais, ha possibilidade de aplicacdo de outras normas
além do licenciamento compulsério, ferramenta esta que, nos estudos sobre

Propriedade Intelectual, tende a ser a Unica de fato considerada como meio para

coibir condutas abusivas.

13 ver item 3.5.1.
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5.1 Licenciamento Compulsério e Caducidade na Lei 9  .279/96

A figura da licenca ou licenciamento compulsério € assim conceituada

pelo professor José Carlos Vaz e Dias:

Licenca compulséria é entendida como a outorga de direitos de utilizagao de
uma patente a um terceiro, por determinacdo governamental e sem
autorizacdo prévia do titular da patente, conforme o procedimento de
concessao descrito pela lei de direito da propriedade industrial e direito
antitruste (DIAS, 2001, p. 03).

A previsao legal para esse dispositivo encontra-se nos artigos 68, 70 e 71
da Lei 9.279/96'**. Importante destacar que o licenciamento compulsério ndo implica
na extincdo (ou “quebra”) da patente. Trata-se, na verdade, de permissdo de

exploracdo concedida a um terceiro, mediante pagamento de royalties arbitrados

144 Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos

dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econémico,
comprovado nos termos da lei, por decisédo administrativa ou judicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licenca compulséria:

| - a ndo exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro por falta de fabricacdo ou fabricacdo
incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados o0s
casos de inviabilidade econémica, quando sera admitida a importacao; ou

Il - a comercializagdo que nao satisfizer as necessidades do mercado.

[...]

Art. 70. A licengca compulséria sera ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as
seguintes hipoteses:

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

Il - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relacdo a patente
anterior; e

Ill - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente para exploracdo da patente
anterior.

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

§ 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo podera ser considerada dependente de
patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto podera ser dependente de patente
de processo.

§ 3° O titular da patente licenciada na forma deste artigo tera direito a licenga compulséria cruzada da
patente dependente.

[...]

Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico, declarados em ato do Poder
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo atenda a essa necessidade,
podera ser concedida, de oficio, licenca compulsoria, temporaria e ndo exclusiva, para a exploragédo
da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular.
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pelo INPI ao titular. Este, como o proprio nome do instituto deixa claro, ndo concorda
com o licenciamento, mas sua vontade individual € relativizada pela legislacao
diante dos motivos que autorizam essa modalidade de licenca.

A hipotese prevista no artigo 70 fundamenta-se na justificativa de
viabilizar legalmente a criagdo de nova tecnologia que seja dependente de matéria
protegida por patente de titularidade de terceiro. Caso este nado aceite
voluntariamente licenciar a sua patente para que o criador da tecnologia dependente
possa gerar e explorar o novo conhecimento, € possivel lancar méao do
licenciamento compulsério. Com isso, a intencdo da lei € evitar que a figura da
patente, nessas condi¢cdes, provoque obstaculos ao progresso tecnolégico e
econdmico. Importante lembrar que esse posicionamento esta em consonancia com
as ja destacadas finalidades previstas no artigo 5°, XXIX da Constituicao.

Para os fins deste estudo, interessar-nos-a sobremaneira o disposto no
artigo 68, pois as suas hipdteses parecem configurar um conteldo abusivo mais
agudo. Isso ndo quer dizer que a ja explanada hip6tese do artigo 70 e o progresso
tecnoldgico que busca fomentar ndo sejam relevantes, na medida em que vislumbra-
se um beneficio futuro a uma coletividade de consumidores pela oferta de um
produto mais moderno e eficiente. O que se pretende ressaltar aqui € que, no caso
do artigo 70, sua motivacado ndo sera preponderantemente uma conduta abusiva, ao
contrario das situagdes previstas no artigo 68, mas sim um incentivo a existéncia de
novas tecnologias.

O caput do artigo 68 fala no exercicio abusivo dos direitos de patente e
em sua utilizacdo para a efetivagdo de abuso de poder econdmico. Tratam-se,
portanto, de hipéteses abertas, pois a lei ndo enumera expressamente as situagdes

em que considera haver ilicito nesse ambito. Agiu corretamente o legislador nesse
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ponto. Uma vez que abusos dessa natureza serdo efetivados no mercado, em um
ambiente econdmico, a analise deve ser feita ho caso concreto. Qualquer tentativa
de listar taxativamente as hipdteses de ilicito estaria inevitavelmente fadada a um
descompasso com a realidade em um curto espaco de tempo. Isso porque o fato
econdmico é concreto e mutavel, sendo impossivel para a lei acompanhar de forma
eficiente todas as modalidades de abuso existentes.

Dada a abertura que o significado dos termos “exercicio abusivo” e
“abuso de poder econdémico” carregam, ndo € dificil imaginar hipéteses que se
enquadrem nessas situacdes. O aumento exacerbado do preco do produto, de modo
a impedir o acesso ao bem por toda uma coletividade de consumidores, poderia se
encaixar nos cenarios que a figura do licenciamento compulsorio visa impedir e
corrigir nesses casos. Vale ressaltar que a situacao é agravada pelo fato de que as
empresas concorrentes sao impedidas de produzir o produto em funcéo da patente.
Quanto menor for o grau de substituibilidade do bem patenteado e mais acentuada
for sua necessidade ao consumidor, ainda mais gravosa sera esse tipo de
situacdo™®.

Deve-se destacar, a respeito da figura do monopdlio, que o efeito natural
desse tipo de situacao é a reducdo da producdo de modo a ensejar um aumento nos
precos™*®. Tanto o encarecimento do produto quanto a sua escassez podem implicar
no impedimento do acesso a determinado consumidor ao bem monopolizado.
Conforme o caso, o0 monopdlio em si pode afetar também a capacidade de escolha.
Ainda que o consumidor possa ter acesso ao produto, se este nao possuir

substitutos ndo havera, na verdade, sequer op¢éo de escolha.

145
146

Ver item 3.4.
Referimo-nos, aqui , ao monopdlio econémico, ndo ao meramente juridico ou instrumental.
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7

Entretanto, é importante deixar claro, uma vez mais, que a legislacéo
busca coibir o abuso, ndo o exercicio regular do direito. E da propria natureza da
patente que o seu titular possa gozar de certos privilégios que podem operam efeitos
como o0 aumento de precos, restricdo da concorréncia e a reducdo da producéo.
Deve-se analisar, no caso concreto, se o agente ndo esta promovendo um abuso,
com o consequente desvio esperado da utilizacdo de seus privilégios, que justifique
a aplicacéo do licenciamento compulsorio. A aplicacéo desta ferramenta nos termos
do caput do artigo 68 objetiva, portanto, coibir eventual exercicio abusivo dos direitos
patentarios.

Como dito, os ilicitos previstos no caput do artigo 68 podem se manifestar
das mais variadas formas. Nesse sentido, € muito relevante a atuacdo do CADE,
autarquia federal encarregada de julgar infracées contra a ordem econémica. Trata-
se de entidade que, com o auxilio da SEAE e da SDE, é dotada de aparato técnico
para analisar se determinada situagcdo configura abuso de poder econdmico,
inclusive para fins de aplicacao da licenca compulsoria.

Os incisos | e Il do artigo 68 prevéem a possibilidade de licenciamento
compulsoério no caso de ndo fabricacdo ou comercializacdo insuficiente para as
necessidades do mercado. Em ambos o0s casos, parece-nos que inclusive a figura
do consumidor € objeto de prote¢cdo na medida em que a producdo/comercializacao
insuficiente pode impedir o acesso do consumidor ao produto. A licenca
compulsoria, nesses casos, visa normalizar o fornecimento do bem objeto da
patente. Apesar da Lei 9.279/96 nao indicar expressamente o carater abusivo
dessas situacdes, a conduta do agente econdmico pode ser enquadrada como um
ilicito anticoncorrencial nos termos da Lei 8.884/94. Essa possibilidade sera

examinada mais adiante, juntamente com a atuagédo do CADE.
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Por fim, cabe ainda ressaltar que a Administracdo Publica Federal pode
conceder licenca compulséria de oficio, nos casos de emergéncia nacional ou
interesse publico, conforme artigo 71 da Lei 9.279/96.

O recente licenciamento compulsério de medicacdo destinada ao

1**’. Dado o

tratamento da AIDS foi efetivada com base nesse dispositivo lega
insucesso da negociacdo para reducao dos precos de aquisicdo do remédio pelo
governo federal a patamares praticados pelo fabricante em outros paises, foi
determinado o licenciamento compulsorio de modo a permitir a importagcdo do
medicamento. Conforme a natureza do instituto, que ndo se trata de quebra ou
extincdo da patente, o laboratério fabricante recebeu do governo uma indenizacéo
pelo ato.

Como destacado, o licenciamento compulsorio pode ser implementado
por motivos diversos e com diferentes finalidades. Entretanto, o traco comum em
todas as hipoteses é a necessidade de efetivar um ato sobre um direito individual
tendo-se em vista um interesse coletivo. Essa medida implicara em efeitos sobre o
fornecimento do bem e, conseqiientemente, em seu mercado*®.

Quanto a questao dos desenhos industriais, entretanto, deve-se destacar
gue nao ha previséo expressa para licenciamento compulsério para essa espécie de
bem intelectual, haja vista que a Lei 9.279/96 apenas se referiu a patentes, sendo
omissa quanto ao design. Nao conseguimos vislumbrar motivo para tanto,
especialmente porque o acordo TRIPS, documento internacional que faz parte dos

atos constitutivos da OMC e que tem por objetivo definir padrées minimos no campo

da Propriedade Intelectual (género do qual o desenho industrial é espécie), prevé a

YT ver item 5.4.1.

148 «pligs, ressalta-se que o objetivo precipuo da licenca compulséria é exatamente utilizar uma
patente de maneira adequada, seja para suprir a demanda de um produto ou para manter a
concorréncia no mercado”. (DIAS, 2001, p. 08)
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possibilidade de inclusdo na legislacdo nacional de ferramentas para coibir

genericamente o abuso de direitos no ambito da tutela dos ativos intelectuais:

Artigo 40

1. Os membros concordam que algumas praticas de licenciamento ou
condicdes pertencentes aos direitos de propriedade intelectual que
restringem a concorréncia podem ter efeitos adversos no comércio e podem
impedir a transferéncia e disseminacao de tecnologia.

2. Nada neste Acordo pode impedir os Membros de especificar em suas
leqislacbes praticas de licenciamento ou condi¢cdes que podem em casos
particulares constituir um abuso de direitos de propriedade intelectual tendo
um efeito adverso na concorréncia ho mercado relevante. Como fornecido
acima, um Membro pode adotar, coerentemente com outras condi¢fes
deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais praticas, as
quais podem incluir, por exemplo, condic6es exclusivas de devolucdo de
privilégio, condicbes que evitem disputas referentes a validade e
licenciamento compulsério, na luz das leis e regulamentos relevantes
daquele Membro (traduc&o livre, grifos nossos)™**.

Parece-nos que a relevancia econbmica dos desenhos industriais,
especialmente em seu aspecto de restricdo concorrencial, vem sendo subestimada
ao longo do tempo, o que explicaria a auséncia do dispositivo expresso referente a
licenca compulséria nesse caso. Isso pode ser influenciado ainda pelo fato da figura
do design nédo tratar de aspectos funcionais da matéria protegida. Entretanto,
exemplos recentes demonstram que essa questdo merece uma reflexdo mais
profunda®.

Em suma, € licita a previsdo, na legislagéo, de ferramentas para combater

0 uso abusivo dos direitos de Propriedade Intelectual. Entretanto, como

demonstrado, a lei brasileira € omissa no que diz respeito ao desenho industrial,

149 Traducdo livre: “Article 40 - 1. Members agree that some licensing practices or conditions

pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade
and may impede the transfer and dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing
practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights
having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may
adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or
control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions
preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and
regulations of that Member.”

0 ver item 5.4.3.
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limitando a previsdo de licenciamento compulsério a patente. Como nao ha
dispositivo legal que possibilite implementar tal ferramenta, fica, aqui, a sugestao
para alteracdes de ordem legislativa nesse campo.

No caso especifico do licenciamento compulsério efetivado com base em
abuso ou desuso, caso tal ferramenta ndo tenha sido suficiente para extinguir a
situacdo que deu causa ao uso desse tipo de limitacdo aos direitos do titular, é
possivel decretar a caducidade da patente. Tal possibilidade esta prevista no artigo
80 da Lei 9.279/96™*, sendo exigido o transcurso de dois anos, contados da primeira
licenca compulséria, para que seja possivel sua aplicacao.

Ao contrario da licenca compulséria, a caducidade possui efeito extintivo
em relacdo & patente'®. Trata-se, portanto, de dispositivo mais incisivo. N&o temos

noticia, entretanto, de nenhum caso de decretacao de caducidade.

5.2 O Caodigo de Defesa do Consumidor e A¢ao Civil P Ublica

A Defesa do Consumidor foi prevista na Constituicdo de 1988 como

direito fundamental, no artigo 52, XXXI1**3, e principio da ordem econémica, no artigo

L Art. 80. Caducara a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legitimo

interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessédo da primeira licengca compulséria, esse prazo nao
tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis.

§ 1° A patente caducara quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauracéo de oficio
do respectivo processo, nao tiver sido iniciada a exploracao.

§ 2° No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderd prosseguir se houver
desisténcia do requerente.

52 Art. 78. A patente extingue-se:

| - pela expiragcéo do prazo de vigéncia;

Il - pela rentncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

Il - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuicdo anual, nos prazos previstos no § 2° do art. 84 e no art. 87;
e

V - pela inobservancia do disposto no art. 217.

Paragrafo Unico. Extinta a patente, 0 seu objeto cai em dominio publico.

1% Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
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170, V***. Isso significa que o Estado brasileiro reconheceu tal protecdo ndo sé
como um direito individual de todas as pessoas como também considerou a figura
do consumidor como peca indispensavel para o adequado funcionamento do
sistema de economia de mercado estipulado na Carta Magna. A fim de regulamentar
tais disposicdes, o artigo 48 da ADCT*® determinou a criacdo de um Cddigo de
Defesa do Consumidor. Tal medida foi efetivada com a promulgacdo da Lei
8.078/90.

Quanto a relacdo da defesa do consumidor com a questdo patentaria,
cabe destacar alguns termos da Politica Nacional das Relagcbes de Consumo,

indicada no artigo 4° do CDC:

Art. 4° A Politica Nacional das Relagbes de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua
dignidade, salde e seguranca, a protecdo de seus interesses econémicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparéncia e harmonia
das relag6es de consumo, atendidos 0s seguintes principios:

[...]

Il - harmonizacdo dos interesses dos participantes das relagbes de
consumo e compatibilizacdo da protecdo do consumidor com a necessidade
de desenvolvimento _econdmico e tecnolégico, de modo a viabilizar os
principios nos quais se funda a ordem econdmica (art. 170, da Constituicdo
Federal), sempre com base na boa-fé e equilibrio nas relacdes entre
consumidores e fornecedores;

[...]

VI - coibicdo e repressédo eficientes de todos os abusos praticados no
mercado de consumo, inclusive a concorréncia desleal e utilizacdo indevida
de inventos e criacdes industriais das marcas e nomes comerciais e signos
distintivos, que possam causar prejuizos aos consumidores; (grifos nossos)

Em relagdo ao inciso lll, parece-nos que o trecho “compatibilizacdo da

protecdo do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econdmico e

[...]

XXIl — o Estado promoverd, na forma da lei, a defesa do consumidor;

5% Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizag&o do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios:

[...]

V - defesa do consumidor;

155 Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgacdo da Constituic&o,
elaborara cédigo de defesa do consumidor.
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tecnoldgico” possui uma clara relacdo com os objetivos buscados pela legislacdo ao
reconhecer os direitos de Propriedade Industrial no artigo 5°, XXIX da Constitui¢ao.
Ha, inclusive, repeticdo do termo “desenvolvimento econémico e tecnologico”.

A interpretacdo que damos a esse dispositvo do CDC € o
reconhecimento, pelo legislador, de que os direitos de Propriedade Industrial podem
afetar os interesses do consumidor, especialmente no que diz respeito ao aumento
de precos e reducédo da producéo, efeitos econémicos do monopolio. Entretanto, os
direitos de Propriedade Industrial sdo considerados instrumentos de incentivo ao
desenvolvimento econémico e tecnolégico na medida em que visam fomentar a
producdo de novos conhecimentos que geram riqueza e produtos mais avancados.

A compatibilizacdo desejada no inciso Ill demonstra que ndo se pode
extremar posicionamentos nesse ambito: banir a protecéo patentaria sob a alegacéo
de defender o consumidor desestimularia a inovacao tecnoldgica; conceder direitos
excessivos na esfera da Propriedade Industrial poderia provocar danos irreversiveis
ao consumidor. E preciso encontrar um meio-termo adequado para tratar a questao.
Importante destacar que o consumidor se beneficia também do desenvolvimento
econdmico e tecnoldgico, pois avangos dessa natureza podem implicar em um
aumento no poder de compra (caso o0 desenvolvimento econdémico esteja
devidamente acompanhado de um fator distributivo) e no acesso a bens melhores
do ponto de vista tecnoldgico.

O inciso VI do artigo 4° do CDC é mais explicito no que diz respeito a
guestdo da Propriedade Industrial na esfera consumerista. Inicialmente, deve-se
ressaltar que o termo “inventos e criagdes industriais” deve ser entendido de forma
ampla, de modo a abarcar ndo sé as invengbes mas também os modelos de

utilidade, desenhos industrias e demais figuras compenentes da Propriedade



93

Industrial. No que diz respeito as praticas abusivas, € direito do consumidor a
protecdo contra esse tipo de conduta, sendo-lhe inclusive garantida a reparacao por
eventuais danos sofridos, conforme artigo 6°, IV e VI do CDC™®.

Vale ressaltar que o CDC também instituiu, em seu artigo 1057,

0
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, composto por entidades
publicas e privadas destinadas a protecdo consumerista. A coordenacdo do SNDC
estd a cargo da SDE, através de seu Departamento de Protecdo e Defesa do
Consumidor. Esse fato ressalta ainda mais a relacdo entre a Defesa do Consumidor
e a da Concorréncia, uma vez que a mesma SDE possui atribui¢cdes junto ao CADE
destinadas a proteger a ordem econdmica.

Quanto as ferramentas destinadas a coibir e reprimir os abusos
praticados contra o adquirente de bens e servi¢os, por meio de patentes e desenhos
industriais, o CDC dispde, de forma genérica, sobre a defesa em juizo dos
interesses e direitos dos consumidores, nos termos do artigo 81*°°.

Dada a natureza do exercicio dos privilégios de patente e de desenho

industrial e sua relagdo com os direitos do consumidor como um todo, neste trabalho

158 Art. 6° S&o direitos basicos do consumidor:

[...]

IV - a protecdo contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra préticas e clausulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e servigos;
[...]

VI - a efetiva prevencao e reparacéo de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
7 Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os 6rgéos federais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

%8 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vitimas podera ser exercida em
juizo individualmente, ou a titulo coletivo.

Paragrafo Gnico. A defesa coletiva sera exercida quando se tratar de:

| - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste codigo, os transindividuais, de
natureza indivisivel, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de
fato;

Il - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste codigo, os transindividuais,
de natureza indivisivel de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou
com a parte contraria por uma relacao juridica base;

Il - interesses ou direitos individuais homogéneos, assim entendidos os decorrentes de origem
comum.
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nos interessara as modalidades de defesa coletiva. Assim o professor Leonardo de

Medeiros Garcia conceitua os dispositivos dos incisos do artigo 81:

Os direitos difusos sdo aqueles cujo objeto ndo pode ser dividido e cujos
titulares ndo se podem determinar, jA que ndo sao ligados por nenhuma
relacdo juridica base, mas simplesmente por circunstancias de fato.
Exemplo desse caso seria 0 direito decorrente de uma publicidade
enganosa veiculada na televisdo, em que toda a coletividade é afetada.

Os direitos coletivos sdo aqueles cujo objeto também néo pode ser dividido
e, ao contrario dos direitos difusos, seus titulares sado determinaveis, ja que
possuem entre si ou com a parte contraria uma relagdo juridica base
anterior. Alids, a determinabilidade dos titulares dos direitos coletivos é o
aspecto que o diferencia dos direitos difusos. Exemplo desse caso é o
direito contra o reajuste abusivo das mensalidades escolares, em que
somente os alunos (e pais) sdo afetados.

Ja os direitos individuais homogéneos sé@o aqueles cujo objeto pode ser
dividido e cujos titulares sao perfeitamente identificaveis. Ndo importa se ha
uma relacdo juridica anterior. O que caracteriza um direito individual como
homogéneo é a sua origem comum. A relacdo que se formara com a parte
contraria serd somente em conseqiiéncia da lesdo sofrida. Trata-se de uma
versdo abrasileirada da conhecida class action americana. Exemplo desse
caso é o direito dos individuos que sofreram danos em decorréncia da
colocacdo de um produto estragado no mercado. (GARCIA, 2006, p. 165 e
166)

Para o enfoque adotado neste trabalho, parece-nos que a relacdo do
exercicio abusivo de privilégios intelectuais com a defesa coletiva do consumidor
manifesta-se de maneira mais acentuada no caso dos direitos difusos e dos
coletivos. Isso porque os institutos da patente e dos desenhos industriais séo
tratados neste trabalho como género, ndo sendo foco de estudo nenhum produto,
mercado ou situacdo de dano em especifico que permita a divisibilidade do objeto do
direito, de modo a possibilitar seu enquadramento como individual homogéneo.
Entretanto, devemos ressaltar que a delimitacdo desses conceitos ndo € sempre
clara, podendo haver situacbes cinzentas em que sejam manifestadas duvidas
quanto a natureza de cada caso. Feita essa observacdo, tentaremos exemplificar
situacbes que afetem direitos difusos e coletivos por meio de patentes e/ou

desenhos industriais.
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Na hipotese relativa aos direitos difusos, podemos imaginar o caso dos
consumidores prejudicados como um todo em seu direito de escolha ou de acesso a
determinado produto. Pode-se enquadrar em tal situacdo o exemplo dos clientes que
tém seu acesso negado a determinado produto em funcéo de fabricacdo em escala
reduzida (efeito do monopdlio econémico).

A ofensa a direito coletivo, por sua vez, pode ser apresentada na forma
do aumento abusivo do preco de uma determinada peca de reposicao, patenteada e
sem substitutos no mercado, necessaria a manutencdo de outro produto. Os
consumidores proprietarios do bem que deve passar por manutencdo, universo
determinavel de pessoas, seriam prejudicados pelo aumento injustificado na medida
em que precisam da peca de reposicdo e deverdo todos arcar com 0 preco
sobretaxado™®.

Passemos agora a analise da acao civil publica, instrumento processual
adequado para o exercicio da defesa dos direitos aqui expostos. Uma vez que o
CDC se limitou a regulamentar expressamente apenas as disposi¢cdes para as acoes
coletivas destinadas a tutela de interesses individuais homogéneos, a atuacdo na
defesa dos direitos difusos e coletivos deve observar principalmente a Lei 7.347/85
e, subsidiariamente, o Codigo de Processo Civil e o Titulo Ill da Lei 8.078/90 (Da
Defesa do Consumidor em Juizo). Tal disposicao esta presente nos artigos 90 e 117

do CDC*°,

%% E interesse coletivo desses consumidores que o valor cobrado seja reduzido, independente de

eventual pedido pessoal de reparagcao por prejuizos, que poderia ser enquadrado como um direito
individual homogéneo. (MAZZILLI apud GARCIA, 2006, p. 166)

160 Art. 90. Aplicam-se as acdes previstas neste titulo as normas do Cédigo de Processo Civil e da Lei
n°® 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que néo
contrariar suas disposicdes

[.]

Art. 117. Acrescente-se a Lei n°7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-
se 0s seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for
cabivel, os dispositivos do Titulo Il da lei que instituiu 0 Cédigo de Defesa do Consumidor"
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A acao civil publica tem por objeto a responsabilizacdo por danos morais
e materiais causados ao consumidor, além dos praticados em funcdo de outras
matérias como meio ambiente e ordem econdmica. A tutela pretendida pode ser
efetivada por meio de condenacdo em dinheiro ou no cumprimento de obrigacéo de
fazer ou néo fazer. A legislacado define um rol de legitimados para a propositura
desse tipo de acdo, como, entre outros, o Ministério Publico, a Unido, os Estados, os
Municipios, o Distrito Federal e associacdes de direito privado constituidas ha pelo
menos um ano. No caso especifico da tutela consumerista, as associacdes devem
ter entre seus objetivos estatutarios a Defesa do Consumidor.

Para ilustrar a questdo, podemos apontar alguns exemplos. A hipétese
dos clientes que tém seu acesso negado a determinado produto em funcédo de
fabricacdo em escala reduzida poderia, em tese, ensejar um pedido configurado na
obrigacdo de maior producédo pelo fornecedor. A situacdo dos consumidores que
seriam prejudicados pelo aumento abusivo de uma peca de manutencdo sem
substitutos poderia dar causa a um pedido para que o fabricante ndo promova
incrementos dessa natureza no pre¢co. Ambos os casos também poderiam motivar a
condenacdo de indenizagéo pecuniaria, conforme as circuntancias faticas e o dano a
coletividade ja eventualmente apurado no momento do ajuizamento da acao civil
publica e em seu transcorrer.

O dano ao consumidor e a viabilidade do pedido, nos exemplos
apontados, teriam maior impacto de acordo com o grau de necessidade pela
coletividade para o produto em questdo. Os remédios patenteados poderiam

configurar uma hipétese concreta nesse sentido. H4, inclusive, precedente de acdo
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civil publica ajuizada no Brasil com o intuito de obrigar o fabricante a licenciar
compulsoriamente a sua patente®*.

Esses sdo apenas alguns exemplos de pedidos e obrigacdes a serem
cumpridas pelos réus em sede de acdao civil publica. Outras hipéteses podem surgir,
dada a riqueza de possibilidades do fato concreto.

Diante do exposto, caso o exercicio abusivo dos direitos de patente e/ou
desenhos industriais configure lesdo aos consumidores de modo a atender aos
requisitos das Leis 8.078/90 e 7.347/85 para fins de defesa a titulo coletivo,
entendemos ser perfeitamente aplicavel a propositura de acéo civil publica por
qualquer um dos legitimados, sem prejuizo dos demais instrumentos juridicos ja
apontados. Também aqui, a justificativa para interferéncia nos privilégios do titular

seria 0 desvio no uso adequado que se espera dos direitos de Propriedade

Intelectual.

5.3 A Lei 8.884/94 e Sancao Por Infragdo a Ordem Ec ondmica

Caso a conduta do agente no uso de patente ou desenho industrial de
sua titularidade configure uma infracdo a ordem econdmica, nos termos da Lei
8.884/94, poderda o mesmo sofrer sanc¢des administrativas, independente da
aplicacdo do licenciamento compulsério. Ja tivemos a oportunidade de analisar o
exercicio de direitos de Propriedade Intelectual e sua relacdo com a defesa da
ordem econdmica’®®. O texto resultante desse trabalho anterior ser4 de grande

utilidade no estudo que se seguira neste ponto.

%L ver item 5.4.2.
182 Especificamente ao analisar a conduta de montadoras de automéveis em relacdo ao exercicio de
direitos de desenho industrial (MELO, 2008). Ver item 5.4.3.
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O que sera relevante, para o estudo da questdo no ambito da
concorréncia, sera 0 uso gue os titulares fazem de seus privilégios de patente e/ou
desenho industrial, verificando se 0 mesmo é ou ndo adequado as disposicdes da
Lei 8.884/94 no que diz respeito a Defesa da Concorréncia. Destacamos o artigo 20
dessa norma'®®, que indica as diretrizes para configuracdo da conduta como uma
infracdo a ordem econdmica.

E essencial que fique claro que ndo estamos falando, aqui, em restricdes
gerais a concorréncia. Nosso foco sdo as condutas infrativas, nos termos dos artigos
20 e 21, ndo sendo objeto da presente analise questdes estruturais referentes a atos
de concentracdo como fusdes e aquisi¢coes.

As infracbes contra a ordem econdmica serdo configuradas tendo em
vista os efeitos concretos ou potenciais que podem surgir da conduta, independente
da intencdo do agente. Esses efeitos devem se enquadrar em uma das hipoteses

previstas nos incisos do artigo 20,

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

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

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

Il - dominar mercado relevante de bens ou servicos;

Il - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posicdo dominante.

§ 1° A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiéncia de agente
econdmico em relacéo a seus competidores nao caracteriza o ilicito previsto no inciso Il

§ 2° Ocorre posicdo dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela
substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediario, adquirente ou financiador de um
produto, servico ou tecnologia a ele relativa.

§ 3° A posicado dominante a que se refere o paragrafo anterior € presumida quando a empresa ou
grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual
ser alterado pelo Cade para setores especificos da economia.

164 wp definicdo do tipo de infracdo da ordem econdémica leva em conta ndo a estrutura ou a
caracteristica do ato, mas o seu objetivo, o seu efeito concreto, independentemente da intencéo do
agente. O artigo 20 se refere as finalidades concretas, que sao atingidas pelos atos praticados pelo
agente econdmico. S&o essas finalidades que identificam tais atos como infrag8es. Para caracterizar
tais atos como infragBes contra a ordem econdmica, terd o julgador que verificar se eles séo
concretamente aptos a produzir qualquer dos efeitos, mesmo que estes, na vida econémica real, ndo
sejam alcancados. E os efeitos sao os seguintes:

1. les@o da livre concorréncia e da livre iniciativa;

2. dominacao de mercado relevante de bens ou servicos;

3. situacéo de lucros arbitrarios;

4. exercicio abusivo de posi¢cao dominante.
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Deve-se destacar que o legislador nacional ndo adotou uma tipicidade
estrita quanto a analise das condutas em espécie previstas no artigo 21 da Lei
8.884/94, uma vez que as mesmas devem configurar “hipotese prevista no art. 20 e
seus incisos” para se enquadrarem como infracdo da ordem econdmica. Dessa
forma, fica claro que o CADE deve analisar o contexto e os mercados envolvidos
para julgar se uma conduta é ilicita ou ndo, tendo em vista os efeitos previstos no
artigo 20. Assim, ndo basta que uma conduta praticada pelo agente econémico
esteja expressamente prevista no rol do artigo 21: deve a mesma se enquadrar
ainda na hipétese do artigo 20 para ser considerada prejudicial a ordem econémica.
Assim, importante verificarmos o disposto em cada inciso dessa norma.

O primeiro inciso refere-se a “limitar, falsear ou de qualquer forma
prejudicar a livre concorréncia ou a livre iniciativa”. Sobre esse ponto, assim dispde a

professora Paula Forgioni:

Assim, qualquer ato praticado por um agente econdmico, individualmente,
ainda que nao seja detentor de posicdo dominante no mercado, podera ser
considerado ilicito se, de algum modo, prejudicar a livre concorréncia ou a
livre iniciativa em préatica dissociada de sua vantagem competitiva.
(FORGIONI, 2005, p. 275)

A obtencgéo de uma patente ou de um desenho industrial é decorrente do
trabalho de pesquisa e desenvolvimento praticado por seu titular. E este quem
investe na criagdo de uma novidade, buscando justamente uma vantagem
competitiva sobre seus concorrentes. Nessa Otica, a utilizacdo dos privilégios

patentérios ou de desenho industrial, inclusive em relagédo a proibicdo de fabricacéo

Tais efeitos devem ser vistos numa correlacdo l6gica com os atos que sdo analisados. Comprovados
0s atos, deve-se indagar se, suposta a sua conclusao, poderiam eles alcancar qualquer dos efeitos
previstos. Basta que sua concretizacdo seja vista como potencialmente causadora de dano ao
mercado, independentemente da investigacdo da intencdo do agente”. (LEOPOLDINO DA
FONSECA, 2007, p. 168 a 169)
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e comercializacdo por terceiros ndo autorizados, configura, a N0sSso ver, exercicio
regular de direito previsto na Lei 9.279/96 e uso de vantagem competitiva obtida
licitamente. Nao se enquadra, portanto, em ofensa ao artigo 20, | da Lei 8.884/94,
pois se trata de ato decorrente da maior eficiéncia gerada pelo titular, que investiu
em P&D e obteve vantagem licita sobre os seus concorrentes.

Em relacéo ao inciso Il, “dominar mercado relevante de bens ou servi¢os”,
devemos destacar o conteudo do 81° desse mesmo artigo. Qualquer ganho de
mercado oriundo da utilizacdo dos privilégios estard calcado em uma maior
eficiéncia do agente, pois este, como ja destacado na analise do inciso I, investiu em
P&D para obter a patente ou o desenho industrial. Assim, a eventual conquista de
mercado por parte do titular, nas condi¢cbes narradas, ndo caracteriza o ilicito
referente a dominacdo de mercado relevante de bens ou servigos, uma vez que se
da em funcao de processo natural fundado em sua atuacao mais eficiente.

O inciso Il do artigo 20 fala em “aumentar arbitrariamente os lucros”. Ja o
inciso IV indica “exercer de forma abusiva posicado dominante”. O primeiro dispositivo
apresenta um conteudo marcadamente destinado ao consumidor, uma vez que este
sera aquele a ser imediatamente afetado por um aumento arbitrario de lucros por
parte de uma empresa, mesmo que tal fato prejudique também outros concorrentes.

Cabe destacar, nesse ponto, que a Defesa da Concorréncia se preocupa
com a protecdo do consumidor dentro do funcionamento de uma economia de
mercado, uma vez que aquele € peca integrante e fundamental para o
funcionamento desta. O artigo 170, V da Constituicdo inclusive elenca a defesa do
consumidor como um dos principios da ordem econdmica. Dessa forma,
absolutamente pertinente com a Defesa da Concorréncia e do Consumidor o

dispositivo do artigo 20, IIl.
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Em relacdo ao inciso IV, temos que a legislacdo nacional ndo proibe a
existéncia de posicdo dominante, mas sim seu abuso'®. Entretanto, a definicdo e
configuracdo desse abuso no caso concreto ndo sdo tarefas necessariamente
simples.

Visando clarear esses conceitos, mais uma vez recorremos a professora

Paula Forgioni:

Se, entre nés, a posicdo dominante ndo é vedada e, si, como coloca o §1°
do art. 20, por 6bvio, nem todo o ato praticado por uma empresa em
posicdo dominante sera considerado ilicito pela Lei Antitruste. Entretanto, a
linha que separa o abuso de posicdo dominante de seu exercicio normal é
muito ténue, e ndo ha noticias na lei de seu traco, podendo ser vivificada
somente se considerados os efeitos anticoncorrenciais da pratica analisada.
O pardmetro que devemos colocar, entdo, toca ao ditame constitucional da
protecdo a livre iniciativa e a livre concorréncia. Todo abuso de posigéo
dominante implica restricdo a livre iniciativa e a livre concorréncia, salvo o
caso de aumento arbitrario de lucros. Em resumo: s6 podemos dizer que um
agente econdmico abusou da posi¢cdo dominante que detinha se prejudicou
a livre concorréncia ou a livre iniciativa ou aumentou arbitrariamente seus
lucros. Caso contrario, trata-se de um ato que ndo ha de ser sancionado
pela Lei Antitruste. (FORGIONI, 2005, p. 276 a 277)

Dessa forma, para enquadramento do disposto no inciso IV, a professora
entende que haverd um necessério desdobramento de efeitos da conduta em
relagdo também ao inciso | (lesdo a livre concorréncia ou a livre iniciativa) ou ao
inciso Il (aumento arbitrario dos lucros). Uma vez que foi afastado, em relacdo ao
exercicio de privilégios oriundos de uma patente, a ocorréncia do inciso I, tendo em
vista que se trata de restricAdo decorrente de vantagem competitiva prevista em lei,
resta-nos verificar se hd a configuracdo do inciso lll, o que necessariamente
implicaria também na hipotese do inciso IV. Caso negativo, a conduta ndo sera

anticoncorrencial.

185 «A Constituicdo Federal vigente estabelece a diretriz de que ‘a lei reprimira o abuso do poder
econdmico que vise a dominacao de mercados, a eliminacao da concorréncia e ao aumento arbitrario
dos lucros’. Vé-se, portanto, que o poder econémico é tido como um dado estrutural da propria ordem
econdmica, a qual incrimina somente o abuso, deixando espaco para o exercicio de tal poder de
forma regular, desde que observados os ditames dessa mesma ordem econdmica”. (BRUNA, 2001, p.
129)
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N&o ha, nesse sentido, proibicdo a percepcédo de lucros ou tentativa de
tabelamento de precos. O que a norma define € o impedimento de uma fixacéo
abusiva de precos que redunde em um aumento arbitrario de lucros e,
consequentemente, em abuso de poder econémico.

A vedacdo ao aumento arbitrario de lucros encontra correspondente no
artigo 39, X do CDC™®, inserido pela propria Lei 8.884/94, que considera pratica
abusiva elevar precos sem justa causa.

Caso a conduta seja de fato configurada como uma infracdo contra a
ordem econdmica, o CADE pode adotar uma série de sanc¢des, nos termos dos

artigos 23 e 24 da Lei 8.884/94%"

166

[...]

X - elevar sem justa causa o preco de produtos ou servigos.

7 Art. 23. A pratica de infracao da ordem econdmica sujeita 0s responsaveis as seguintes penas:

| - no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu altimo
exercicio, excluidos os impostos, a qual nunca sera inferior a vantagem auferida, quando
quantificavel;

Il - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsavel pela infracdo cometida por
empresa, multa de dez a cinquenta por cento do valor daquela aplicavel a empresa, de
responsabilidade pessoal e exclusiva ao administrador.

Il - No caso das demais pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou privado, bem como
guaisquer associacfes de entidades ou pessoas constituidas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente, com ou sem personalidade juridica, que ndo exercam atividade empresarial, ndo
sendo possivel utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa sera de 6.000 (seis mil) a
6.000.000 (seis milhdes) de Unidades Fiscais de Referéncia (Ufir), ou padrdo superveniente.
Paragrafo Unico. Em caso de reincidéncia, as multas cominadas serdo aplicadas em dobro.

Art. 24. Sem prejuizo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos
fatos ou o interesse publico geral, poderdo ser impostas as seguintes penas, isolada ou
cumulativamente:

| - a publicacdo, em meia pagina e as expensas do infrator, em jornal indicado na decisdo, de extrato
da decisédo condenatéria, por dois dias seguidos, de uma a trés semanas consecutivas;

Il - a proibicdo de contratar com instituicdes financeiras oficiais e participar de licitacdo tendo por
objeto aquisicdes, alienagfes, realizacao de obras e servigos, concessao de servigos publicos, junto a
Administracdo Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, bem como entidades da
administracdo indireta, por prazo nao inferior a cinco anos;

Il - a inscricdo do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;

IV - a recomendacgéo aos 0rgaos publicos competentes para que:

a) seja concedida licenca compulséria de patentes de titularidade do infrator;

b) ndo seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou para que sejam
cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsidios publicos;

V - a cisdo de sociedade, transferéncia de controle societario, venda de ativos, cessacao parcial de
atividade, ou qualquer outro ato ou providéncia necessarios para a eliminacdo dos efeitos nocivos a
ordem econbmica. (grifos nossos)

Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou servigos, dentre outras praticas abusivas:
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Interessante notar que, além das multas pecuniarias, o CADE pode impor
a inscricdo do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor e
recomendar ao INPI a concessédo de licenca compulséria de patentes de titularidade
do agente. Sdo medidas que geram impactos ao mercado e ao consumidor,
compondo sanc¢des com contetdo protetivo. E importante destacar que a mesma
conduta por parte do titular da patente pode ensejar duas sancOes distintas: a
aplicacdo de multa administrativa pelo CADE e o licenciamento compulsério pelo
INPI.

Vale destacar, neste ponto, que entendemos que o disposto no artigo 24,
IV, “a” da Lei 8.884/94 nado estabelece uma modalidade de licenca compulséria
especifica do CADE e distinta da aplicada pelo INPI*®®. Na verdade, interpretamos
tal dispositivo como uma prerrogativa que o CADE detém para recomendar ao INPI
a aplicacdo do licenciamento compulsério, e ndo aplica-lo diretamente.

Importante notar que esse entendimento é coerente com o disposto no
caput do artigo 68 da Lei 9.279/96, no que se refere a aplicacdo de licenca
compulséria motivada por abuso de poder econdmico. Tal dispositivo legal
determina que tal conduta abusiva deve ser comprovada nos termos da lei, por
decisdo administrativa ou judicial. Uma vez que o CADE é a entidade integrante da
Administragdo Publica com competéncia institucional para analisar as condutas dos
agentes que atuam no mercado e verificar se as mesmas configuram abuso de
poder econdmico ou nado, nos termos da Lei 8.884/94, o papel dessa autarquia,
nesse caso, seria justamente fazer esse tipo de julgamento administrativo. Ao INPI
caberia efetivar a licengca compulsoria, apés o parecer do CADE que, na verdade,

configura a decisdo administrativa a qual o artigo 68 da Lei 9.279/96 se refere.

1% Em sentido contrario: BARBOSA, 2003, p. 510.
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Em suma, para fins de analise quanto a licitude de um ato em relacdo a
ordem econdmica, ndo basta o mero exercicio de direito individual, mas sim a
auséncia de abuso para que a conduta ndo esteja sujeita as sancdes previstas na
Lei 8.884/94'%°. Importante destacar os ensinamentos do professor Sérgio Varella

Bruna:

O poder econdmico é admitido como um dado estrutural, mas reclama a
prudente atividade estatal de controle, mediante repressdo aos abusos em
seu exercicio, j& que ‘todo o poder tende a concentracdo, seja qual for a
sociedade em que se exerca’.

Destarte, 0 exercicio do poder econdmico sera legitimo quando néo conflite
com os valores maiores dessa ordem econdmica e com 0s objetivos sociais
por ela visados. Isso equivale a dizer que ndo se admite o exercicio de
poder econdmico que represente entrave ao desenvolvimento social e a
marcha dos fatores sociais com vistas a consecucao dos ideais de justica
social. De acordo com o ensinamento ja transcrito, em hipétese de conflito,
0s interesses coletivos devem prevalecer sobre os individuais. (BRUNA,
2001, p. 146 a 147)

Tais condicbes, como demonstrado, sdo aplicaveis ao exercicio dos
privilégios de patente e/ou desenho industrial. Cabe ressaltar que a figura do
consumidor ndo é ignorada pelo sistema de Defesa da Concorréncia. Sem o
consumidor, ndo haveria sequer mercado para a comercializagdo de produtos e
servicos. Dessa forma, defender a concorréncia e o regular funcionamento do

sistema econdmico definido pela Constituicdo significa, de forma mediata, defender

%9 No caso Magill (61991J0241, Acérddo do Tribunal de 6 de Abril de 1995, Radio Telefis Eireann
(RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contra Comissdo das Comunidades
Européias), o Tribunal da Unido Européia reconheceu que o uso de direitos de Propriedade
Intelectual deve ser compativel, no caso concreto, com o principio da livre concorréncia, sob pena de
ser configurado como uma conduta abusiva: “O Tribunal considerou ndo obstante que, embora seja
certo que o exercicio do direito exclusivo de reproducdo da obra protegida ndo apresenta, em si,
caracter abusivo, ja 0 mesmo ndo ocorre quando resulte das circunstancias préprias de cada caso
concreto que as condi¢cdes e modalidades do exercicio desse direito exclusivo de reprodugdo da obra
protegida prosseguem, na realidade, uma finalidade manifestamente contraria aos objectivos do
artigo 86. Em tal hipétese, prossegue o Tribunal de Primeira Instancia, o exercicio do direito de autor
ja ndo corresponde a funcdo essencial desse direito, na acepgao do artigo 36. do Tratado, que € a de
assegurar a proteccao moral da obra e a remuneracéo do esforco criativo, no respeito dos objectivos
prosseguidos, em especial, pelo artigo 86. O Tribunal de Primeira Instancia conclui dai que, nesse
caso, o primado de que goza o direito comunitario, designadamente no que se refere a principios tao
fundamentais como os da livre circulagcdo de mercadorias e da livre concorréncia, prevalece sobre
uma utilizacdo, ndo conforme com esses principios, de uma norma nacional adoptada em matéria de
propriedade intelectual (acérdéo ITP, n. 56)”.
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também o consumidor, pois este é destinatario dos atos das empresas que

concorrem no mercado.

5.4 Aplicacéo dos Instrumentos em Casos Praticos

Passaremos a apresentar alguns casos de aplicacdo pratica dos
dispositivos até aqui analisados. O objetivo deste ponto € demonstrar que a
discussdo que este trabalho busca promover possui relevante impacto pratico,
sendo fundamental que as autoridades administrativas e judiciais envolvidas
detenham a adequada compreensao dos fatos a serem julgados e dos instrumentos

juridicos a serem aplicados.

5.4.1 O Caso Efavirenz

O medicamento Efavirenz, protegido por patente no Brasil, € um remédio
destinado ao tratamento de pessoas infectadas com o virus HIV (medicamento anti-
retroviral). Devido a essa caracteristica, trata-se de material relevante na execucao
da politica de saude publica nessa area, especialmente porque € o medicamento

importado mais utilizado nesse ambito:

O Efavirenz é medicamento importado mais utilizado na terapia anti-
retroviral. Atualmente 38% dos pacientes utilizam esse medicamento.
Estima-se que até o final de 2007, 75 mil, das 200 mil pessoas em terapia
anti-retroviral estardo usando esse farmaco. Além disso, a programacéao de
compra para 2007, somente do Efavirenz 600mg, ao custo atual (US$
1,59/comprimido) equivale a US$ 42.930.000, ou seja, cerca de US$ 580
por paciente/ano. O laboratério detentor da patente Merck estabelece
precos diferenciados para os diversos paises com base no IDH e/ou com
base na prevaléncia do HIV, fazendo com que os precos variem de US$
277,40 a US$ 697,00 por paciente/ano. No Brasil os precos do Efavirenz
encontram-se estacionarios desde 2003, apesar do crescente nimero de
pacientes que utilizam o medicamento. Importante notar ainda, que no
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calculo do preco praticado no pais, a empresa desconsidera aspectos
absolutamente relevantes como: o grau de acesso da populagdo ao
tratamento, o nimero absoluto de pacientes que utilizam a droga ou mesmo
se € utilizado como terapia inicial, como é o caso do Brasil
Para exemplificar a diferenca nos precos praticados nos diferentes
mercados, verificou-se que 0 Brasil possui acesso universal ao tratamento,
ou seja, cerca de 75.000 pessoas em uso do Efavirenz. Entretanto, o valor
deste medicamento é 136% maior que o ofertado pelo mesmo laboratério
para a Tailandia, que atualmente viabiliza acesso a cerca de 60% das
pessoas com indicacdo do tratamento, algo em torno de 17.000 pessoas em
uso daquele farmaco. O Ministério da Saude, no entendimento de que tem
cumprido seu compromisso de garantia de acesso universal a todas as
pessoas com Aids em tratamento anti-retroviral, considerou insuficiente a
proposta de reducéo de 2% (dois pontos percentuais) no preco do Efavirenz
600mg para a contratacdo da programacdo para 2007 em virtude das
reducdes noticiadas e dos precos que estdo sendo praticados no mercado
internacional pela propria MSD. Solicitou a MSD que os precos fossem
compativeis com o crescente consumo do medicamento no Brasil e com os
precos que vém sendo praticados internacionalmente, informando a
empresa que aceitaria 0 mesmo preco ofertado para a Tailandia, ou seja,
Efavirenz 600mg a US$ 20,21 por frasco com 30 comprimidos, o que
equivale a cerca de US$ 24588 por paciente/ e cerca de US$
0,65/comprimido. Entretanto, conforme ja mencionado, a empresa se
mostrou absolutamente intransigente com relagdo a possibilidade de maior
reducdo do preco praticado no pais. Ressalta-se, ainda, que o Brasil
recebeu através do UNICEF e da OPAS propostas de fornecimento do
Efavirenz 600 mg por laboratérios pré-qualificados pela OMS com precos
variando entre US$ 12.076.203,60 (US$ 163,22 por paciente/ ano, ou US$
0,4472/comprimido) a US$ 12.676.842,00 (US$ 166,36 por paciente por ano
ou US$ 0,4558/comprimido). Estes precos configuram uma reducdo de
gastos somente com o Efavirenz 600mg de cerca de US$ 30.000.000,00 por
ano no contrato de 2007, e uma estimativa de economia até 2012, data da
expiragcdo da patente, no valor de US$ 236.852.000,00 , mantidos 0s pregos
ofertados pela MSD ao Brasil em 2007 comparados aos oferecidos pelos
laboratérios indianos pré-qualificados pela OMS, e estimando-se o n° de
pacientes em uso do Efavirenz. Percebe-se assim, que para assegurar e
garantir 0 acesso universal a um namero cada vez maior de pacientes ao
medicamento Efavirenz, é fundamental a reducéo significativa do preco sem
infringir direitos, buscando a viabilidade do Programa Nacional de
DST/Aids"".

Segundo o Ministério da Saude, com base nos dados apresentados
acima, o governo brasileiro estaria adquirindo o medicamento Efavirenz por precos
superiores aos praticados pelo laboratério titular da patente com outros paises. No
site do Ministério, ha o relato de tentativas de negociacdo que se mostraram

infrutiferas:

% Disponivel em http: //portal.saude.gov.br/portal/aplicacdes/noticias/noticias_detalhe.cfm?

C0_seq_noticia=29719. Acesso em 25/07/08.
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Antes de declarado o interesse publico, o Governo Brasileiro buscou
negociar com a empresa Merck Sharp & Dohme, a reducéo do preco para o
contrato de 2007 em indumeras reunibes. No entanto, a empresa nao
demonstrou empenho em atender ao interesse publico nacional, resultando,
no fracasso da negociacdo. Observando discrepancias de preco e o impacto
orcamentario que implicavam a viabilidade econbmica do Programa
Nacional de DST/Aids, o Governo Brasileiro iniciou negociacdo de precos
que transcorreu desde novembro de 2006 até abril de 2007.
Durante as tratativas, a Merck Sharp & Dohme (MSD) prop6s acordo de
cooperacdo em que se previa a transferéncia de tecnologia para
Farmanguinhos até 2011, proximo a data de expiracdo da patente do
medicamento, estimando-se uma reducéo de 12% em seu prec¢o. Ocorre, no
entanto, que a redugédo representa tdo-somente o valor da isencao tributaria
da importacdo dos insumos que seria realizada por Farmanguinhos e nao
mais pela Merck Sharp & Dohme, ndo caracterizando assim, uma
diminuicao real do preco. O Acordo previa ainda que os insumos deveriam
ser adquiridos por Farmanguinhos da prépria MSD. Ressalta-se que a
transferéncia de tecnologia somente se completaria apés 2010, sendo que
antes disso Farmanguinhos somente faria a embalagem priméaria e
secundaria do produto e sua respectiva rotulagem. Entendeu-se que todos
0s aspectos do Acordo de Cooperacgdo proposto pela MSD nédo atendiam o
interesse nacional, e desta forma, foi recusado. A MSD prop6s uma reducao
de apenas 2% no pre¢o do medicamento sendo que o Ministério da Saude
considerou insuficiente, tendo em vista as redug¢des anunciadas pela propria
MSD sobre as melhoras no seu processo de producéo, os pre¢os praticados
no mercado internacional, bem como a incompatibilidade com o crescente
consumo do Efavirenz no Brasil. O Governo Brasileiro solicitou a MSD a
reducdo do preco do medicamento ao mesmo nivel do ofertado para a
Tailandia, ou seja, Efavirenz 600mg a US$ 20,21 por frasco com 30
comprimidos, para apresentacdo em 200mg solicitou que fosse mantida a
proporcionalidade por preco por frasco referido acima (US$ 24,41). No que
tange a solucdo oral, aceitaria os precos praticados para os paises de
primeira categoria, ou seja, US$ 16,92 por frasco de 30mg/ml suspenséo
oral com 180ml. Tal proposta nédo foi aceita pela Merck Sharp & Dohme. A
empresa foi irredutivel em relagcdo ao preco. Assim, devido as dificuldades
de negociacdo e a necessidade de aquisicdo de mais medicamentos, as
tratativas foram encerradas sem que se chegasse a um acordo satisfatério
para o Governo Federal'".

N&o tendo sido obtido um acordo com o laboratério, o governo federal
tomou a decisao de efetivar o licenciamento compulsério do Efavirenz com base no
artigo 71 da Lei 9.279/96. O medicamento foi declarado de interesse publico por ato
do Ministro da Saude, sendo efetivada a licenca compulséria pelo Presidente da

Republica logo em seguida:

No caso do Efavirenz, como se demonstrou anteriormente, todos o0s
aspectos levam a caracterizacao do interesse publico. Diferentemente das

L Disponivel em http: //portal.saude.gov.br/portal/aplicacdes/noticias/noticias_detalhe.cfm?

€0_seq_noticia=29719. Acesso em 25/07/08.
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demais circunstancias que ensejam o licenciamento compulsério, o
interesse publico (bem como a emergéncia nacional) deve ser concedida de
oficio, sem prejuizo da remuneracdo cabivel ao titular da patente.
Esta forma de licenciamento compulsério segue um procedimento
diferenciado, no qual, inicialmente, o interesse publico deve ser declarado
pelo Poder Executivo Federal. O Decreto n° 3.201/1999 delega ao Ministro
de Estado da pasta de interesse a competéncia para praticar tal ato,
concretizado por meio da Portaria 886, de 24 de maio de 2007. De acordo
com o artigo 31 de TRIPS, foi concedido a empresa o prazo de sete dias
para apresentacdo de proposta que atendesse ao interesse publico. Nesse
periodo, o Laboratério apresentou nova proposta, entretanto, sem atender
ao interesse nacional. O Presidente da Republica, entdo, optou por
conceder o licenciamento compulsério para fins de uso publico néo-
comercial das patentes do Efavirenz. Evidentemente, para nao ferir os
direitos do detentor da patente, em consonéncia com o artigo 31, b, de
TRIPS, bem como com a LPI, o licenciamento compulsério fundado no
interesse publico deve ser concedido para uso nao comercial, exploracao
nao exclusiva, e de forma temporaria, ou seja, deve ter o prazo de vigéncia
determinado, podendo, entretanto, ser prorrogado, perdurando enquanto
existir o interesse publico. Ressalta-se que, de qualquer forma, resta
assegurada a remuneracdo devida ao detentor da patente.
Desta forma, em absoluta conformidade com os preceitos
internacionalmente exigidos, bem como com a legislacdo nacional vigente, o
licenciamento compulsério por interesse publico caracterizou-se como
medida legitima e necessaria para a garantia do acesso ao Efavirenz a
todos os pacientes que fazem uso do medicamento por intermédio do

Programa Nacional de DST/Aids"".

Ainda que, no caso especifico do Efavirenz, ndo tenha sido declarada
expressamente uma situacao de abuso por parte do titular, nos termos do artigo 68
da Lei 9.279/96, é pertinente indagar se a recusa em promover uma negociacao
efetiva’”® ndo caracterizaria implicitamente uma conduta abusiva. Uma vez que, no
caso ora analisado, o governo poderia promover o licenciamento compulsorio de
oficio com a declaracéo de interesse publico, ndo houve necessidade de que fosse
prolatada uma decisdo administrativa ou judicial configurando o abuso. Entretanto,
esse fato ndo afasta a possibilidade de que a conduta do laboratério seja

eventualmente analisada e questionada nesses termos.

17z Disponivel em http:  //portal.saude.gov.br/portal/aplicagées/noticias/noticias_detalhe.cfm?

CO_seq_noticia=29719. Acesso em 25/07/08.
' Tendo em vista que as reducdes propostas pelo laboratério, antes do licenciamento, referiam-se
meramente a ganhos oriundos diretamente de incentivo fiscal e/ou ndo eram compativeis com o0s
valores que o fabricante anunciava economizar na época, dada a melhoria em sua producdo. Esses
fatos devem ainda ser aliados ao consumo crescente do Efavirenz, o que o permitiria propor precos
menores do que os efetivamente oferecidos.
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Importante destacar, ainda, que a efetivacdo do precedente apontado
deve ser vista, pelo Estado, como uma medida que deve ser tomada em conjunto
com esforcos de estruturacdo da indastria nacional da area, de modo a permitir a
producdo de novos bens que atendem as necessidades do mercado consumidor em
guestdo. Caso isso nao seja observado, as prerrogativas que podem ser executadas
por meio da licengca compulsdria — tais como importacdo — podem ser eficazes
apenas na solucdo do problema naquele momento. A adequada estruturacdo da
industria nacional pode ser fundamental para assegurar que o fator que motivou o

licenciamento nessas condi¢cdes ndo mais torne a ocorrer.

5.4.2 O Caso Kaletra

Trata-se de acao civil publica promovida pelo Ministério Publico Federal,
Insituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e uma série de ONGs focadas
na area de direitos humanos e de combate & AIDS visando o licenciamento
compulsério do remédio Kaletra’’®. Figuram como réus o laboratério titular da
patente e a Unido, uma vez que esta ndo promoveu o licenciamento compulsério em
ambito administrativo, nos termos do artigo 71 da Lei 9.279/96. Quanto aos

fundamentos desta acdo, segundo o Ministério Publico Federal:

Em 10 de outubro de 2005, o governo brasileiro assinou um acordo com o
laboratério fixando o preco de aquisicdo do medicamento em US$0,63 até
2011. Além disso, o termo prevé a obrigatoriedade de respeito, por parte do
Ministério da Saude, dos direitos de propriedade intelectual do laboratério.

Segundo a acao, este acordo fere uma resolucdo anterior do Conselho
Nacional de Saude e até uma portaria do Ministério da Salde, que declarou
a combinacdo de substancias lopinavir e ritonavir, principios ativos do

Kaletra, de interesse publico, determinando a quebra de patentem. A

1% ACP n° 2005.34.00.035604-3 ajuizada em 01/12/2005 perante a 152 Vara Federal da Secéo
Judiciéria do Distrito Federal.
% Na verdade, licenciamento compulsério.
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Resolucdo n°352, de 11/08/2005, do CNS determinou a licenca
compulséria, mas o Ministério da Satde n&o homologou o texto"®.

A justificativa para o ajuizamento da ac¢ao civil publica, portanto, seria o
dano gerado ao consumidor pelo acordo assinado entre o laboratério e 0 governo
brasileiro. Se este ja havia declarado a combinacdo dos principios ativos do
medicamento Kaletra como material de interesse publico, poderia efetivar o
licenciamento compulsorio desse remédio destinado ao tratamento dos infectados
pelo virus HIV, com base no artigo 71 da Lei 9.279/96 e no Decreto 3.201/99'"". Ao
optar pelo acordo com o laboratério, ao invés da aplicacdo da licenca nessas
condi¢cbes, questiona-se se 0 governo ndo deixou de utilizar uma ferramenta que
possibilitaria 0 maior acesso ao medicamento por pregos menores.

Nao héa, até o momento, deciséo transitada em julgado para essa acao,

gue se encontra em fase de julgamento na 12 instancia.

5.4.3 O Caso das Autopecas

176 Disponivel em http://www.prdf.mpf.gov.br/imprensa/noticias/news_item.2005-12-02.6718761226.

Acesso em 17/01/2008.

Y7 Art. 12 A concessdo, de oficio, de licenca compulséria, nos casos de emergéncia nacional ou
interesse publico, neste Ultimo caso apenas para uso publico ndo-comercial, de que trata o art. 71 da
Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-a na forma deste Decreto.

Art. 2° Podera ser concedida, de oficio, licenca compulséria de patente, nos casos de emergéncia
nacional ou interesse publico, neste Ultimo caso somente para uso publico ndo-comercial, desde que
assim declarados pelo Poder Publico, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou por
intermédio de licenciado, ndo atende a essas necessidades.

[...]

§ 2° Consideram-se de interesse publico os fatos relacionados, dentre outros, a saude publica, a
nutricdo, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importancia para o
desenvolvimento tecnoldgico ou sécio-econémico do Pais.

Art. 3° O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergéncia nacional ou o interesse publico
sera praticado pelo Ministro de Estado responsavel pela matéria em causa e devera ser publicado no
Diario Oficial da Uni&o.

Art. 4° Constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atender a situacdo de
emergéncia nacional ou interesse publico, o Poder Publico concedera, de oficio, a licenca
compulsoria, de carater ndo-exclusivo, devendo o ato ser imediatamente publicado no Diario Oficial
da Unido.
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O caso ora analisado consiste na discussdo, no mercado brasileiro de
pecas de reposicao para veiculos, entre montadoras de automoveis (como a Ford, a
Fiat e a Volkswagen) e fabricantes independentes de autopecas. As primeiras
passaram a pleitear o registro de desenho industrial, junto ao INPI, de partes dos
veiculos que fabricam, como fardis, lanternas e calotas, tendo obtido éxito em varios
casos.

Com base nesses registros de desenho industrial, foram ajuizadas acdes
visando impedir a fabricacdo e a venda dessas pecas por terceiros ndo autorizados
pelas montadoras, sob a alegacdo de ofensa a direitos de Propriedade Industrial,
previstos na Lei 9.279/96. Foram, inclusive, intentadas a¢cdes de busca e apreensao
com o objetivo de recolher material produzido por diversos fabricantes
independentes de autopecas, como os ja citados fardis, lanternas e calotas, sob a
argumentacdo de que a cépia do design protegido por meio de registros de desenho
industrial ndo poderia ser realizada sem a anuéncia das montadoras, titulares
desses privilégios junto ao INPI.

Tais acOes ainda tramitam perante a Justica, ndo tendo sido produzido
entendimento definitivo, por parte do Poder Judiciario, quanto a questao.

Os fabricantes independentes de autopecas, por sua vez, alegam, através
da Anfape — Associacdo Nacional dos Fabricantes de Autopecas, que a conduta das
montadoras seria lesiva a concorréncia e, portanto, ilicita. Aponta fenémenos
semelhantes nos Estados Unidos, Unido Européia e Austrdlia, bem como
movimentos no sentido de permitir a conduta dos fabricantes independentes.

Entre os argumentos da Anfape, é alegada “uma diferenca muito alta nos

precos oferecidos nas pecas de reposicdo vendidas em concessiondrias
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credenciadas pelas montadoras e em oficinas independentes'’®.” Com base em
parecer proferido pelo professor José Tavares de Araujo Junior, é também
apresentada uma tese que defende a limitacdo das prerrogativas oriundas do
desenho industrial ao mercado primario das montadoras, qual seja, a
comercializacao de veiculos. O mercado secundario, composto pelo fornecimento de
pecas de reposicao, ndo estaria abarcado pelos privilégios de Propriedade Industrial

relativos ao caso, segundo o parecerista:

O lancamento de novos modelos inaugura diversos nichos no mercado de
reparacao, que serdo disputados pelos (FIAPs (Fabricantes Independentes
de Autopecas) através de engenharia reversa, visando oferecer pecas mais
baratas e eventualmente mais duradouras. Na auséncia dessa pressao
competitiva, cada montadora se tornaria um monopolista no mercado de
reparacdo, com o poder de controlar tanto os custos de manutencao quanto
a vida util do veiculo. O terceiro ponto refere-se ao alcance dos direitos de
propriedade intelectual sobre autopecas originais, cuja legitimidade se
restringe ao mercado primario. Neste mercado, aqueles direitos constituem
um instrumento de competicdo importante, que estimula a inovacao
tecnologica ao proteger os investimentos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) realizados pelas montadoras, assegurando assim, ainda que
transitoriamente, a exclusividade de determinados atributos de um veiculo
recém lancado. Entretanto, a tentativa de estender a validade das patentes
(sic) de autopecas originais ao mercado de reparacdo de veiculos poderia
ser_caracterizada como uma restricdo vertical imposta pelas montadoras a
fim de excluir os FIAPs do mercado. (ARAUJO JUNIOR, 2006, p. 01, grifos
NOSs0s)

A Anfape submeteu a SDE representacdo contra a conduta das
montadoras. Contudo, a SDE entendeu que a situacdo ndo configura conduta ilicita
nos termos da Lei 8.884/94, recomendando o arquivamento da denuncia. Pelos
dispositivos da legislacédo de protecdo a ordem econdémica, a SDE encaminhou de
oficio os autos ao CADE"®, para que este aprecie a decisdo da Secretaria. A

autarquia, caso entenda que ha indicios de infracdo, poderda determinar o

'8 Trecho da representacdo submetida pela Anfape a SDE.

79 Art. 14. Compete & SDE:

[.]

VII - recorrer de oficio ao Cade, quando decidir pelo arquivamento das averiguac¢des preliminares ou
do processo administrativo;
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seguimento das investigacdes para posterior julgamento. Nao ha, até o momento,

decisdo administrativa definitiva sobre a questao®.

180 para um estudo detalhado sobre o caso, ver: MELO, 2008.



114

6 CONCLUSAO

A justificativa para a realizacdo deste trabalho reside, sobretudo, no
relevante impacto que o exercicio abusivo de patentes e desenhos industriais pode
gerar e na importancia da identificacdo adequada das ferramentas para seu
combate. A inovacao tecnoldgica que se busca incentivar, por meio desses institutos
de Propriedade Intelectual, pode trazer consigo progresso econdémico e social.
Entretanto, deve-se analisar a questdo tendo em vista também os potenciais efeitos
danosos a concorréncia e ao consumidor, bem como as medidas necessarias para
coibi-los.

O regime de economia de mercado estabelecido pela atual Constituicao
da Republica tem por fundamentos a valorizacdo do trabalho humano e a livre
iniciativa. As benesses concedidas aos titulares de patentes e desenhos industriais
decorrem justamente desses aspectos, pois o impeto e o esforco de sua atividade
criativa sdo recompensados®®’. Entretanto, essa liberdade individual ndo é tomada
de forma absoluta, pois o abuso por parte de seu titular deve ser coibido pela
legislacao.

Cabe ressaltar que o licenciamento compulsério, a agdo civil publica e a
sangcdo por infragdo a ordem econbmica, ao coibir os abusos nos termos
apresentados neste trabalho, buscam, de certa forma, assegurar que as
prerrogativas oriundas da concessdo de patentes e desenhos industriais sejam

exercidas de modo compativel com o0s objetivos perseguidos pelo Sistema Nacional

81 Os direitos de Propriedade Intelectual podem, inclusive, permitir ao agente a obtencdo de lucros

destinados a ressarcir os investimentos iniciais em pesquisa: “E importante reconhecer uma
caracteristica econdmica muito importante, sem a qual as industrias de alta tecnologia e o
investimento tecnol6gico seriam penalizadas por si. Economicamente, esse tipo de setor é
caracterizado pela existéncia de altos custos fixos iniciais, necesséarios para pesquisa e
desenvolvimento de nova tecnologia, ap6s o qué, em geral, a producéo é comparativamente barata.”
(SALOMAO FILHO, 2003, p. 185 e 186)
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de Inovacéo e pela CR/88, tendo em vista, ainda, a concorréncia e o consumidor.
Nesse contexto, destacam-se a busca pelo desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do pais, bem como a defesa do interesse social.

Tais objetivos poderiam ser prejudicados pelo exercicio abusivo dos
privilégios de patente ou de desenho industrial. Devemos perceber que a legislacao
nacional, de maneira coerente inclusive com o TRIPS, assegura ao agente as suas
prerrogativas nesse campo, a0 mesmo tempo em que protege a concorréncia, 0S
consumidores e a sociedade em geral de eventuais abusos.

Para efetivar tal protecdo de maneira eficiente, devem as autoridades ter
ciéncia dos instrumentos juridicos que tém a disposicédo para tanto, bem como ser
aptas a identificar em quais hipoteses os mesmos se aplicam. Muitas vezes, 0 abuso
de direitos de Propriedade Intelectual é tratado somente sob a perspectiva do
licenciamento compulsério. Porém, a questdo é mais complexa e sujeita a
possibilidades mais amplas, haja vista a sua demonstrada relagdo com a defesa da
ordem econdmica e do consumidor.

Atualmente, ha um claro esforco para que se promova a divulgacédo da
cultura da Propriedade Intelectual, no sentido de dar ampla publicidade a seus
institutos e a sua importancia econdmica para a nacao. A conscientizagcdo do uso
adequado das prerrogativas oriundas da concessdo de patentes e desenhos
industriais e a vedacgéo do abuso devem, necessariamente, compor esse debate.

A nosso ver, tentar apresentar possibilidades que hoje ndo séo utilizadas
em sua plenitude no combate ao abuso de direitos de Pl e seus maleficios, apesar

182

de cabiveis em determinadas situagfes ", € pertinente com esse contexto e possui

182 como as sancdes por infracdo & ordem econdmica e a acao civil pblica.



116

E!® e as entidades de defesa do consumidor, inclusive o

relevancia. Cabera ao CAD
Ministério Publico, exercer de forma plena suas competéncias nesse ambito, sob
pena de estarem se omitindo no exercicio dos papéis que lhes séo definidos pelo

Direito.

8 E importante, inclusive, a interacdo dessas entidades com as instituicdes relacionadas com a

questao da Propriedade Intelectual. A ABPI, por exemplo, promulgou, por meio de sua Resolucdo n°
68, diretrizes para exame de contratos de transferéncia de tecnologia e licenciamento de direitos da
propriedade intelectual sob uma perspectiva do Direito Antitruste. Tal Resolucdo era especialmente
enderecada ao CADE e a SDE.



117

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e. A Apropriabilidade dos Frutos do Progresso
Técnico. in PELAEZ, Victor e SZMRECSANYI, Tamas (org.). Economia da Inovacéo
Tecnoldgica. Sdo Paulo: Hucitec, 2006.

ARAUJO JUNIOR, José Tavares. Restricbes Verticais no Mercado Brasileiro de
Autopecas: Impactos Anticompetitivos (parecer). Rio de Janeiro, 2006.

ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Autoral. 22 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. Revista da Escola de
Magistratura Federal da 52 Regido. n. 03. Recife: ESMAFE, 2002.

ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. A Transferéncia de Tecnologia no Brasil: Aspectos
Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lamen Juris,
2005.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducéo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2003.

BASSO, Maristela. Propriedade Intelectual na Era P6s-OMC. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2005.

BERCOVICI, Gilberto. Constituicdo Econdmica e Desenvolvimento: Uma Leitura a
Partir da Constituicao de 1988. Sao Paulo: Malheiros Editores, 2005.

BRUNA, Sérgio Varella. O Poder Econémico e a Conceituagdo do Abuso em Seu
Exercicio. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

BUAINAIN, Antonio Marcio e CARVALHO, Sérgio de. Propriedade Intelectual em um
Mundo Globalizado. Revista Parcerias Estratégicas, v. 09. Brasilia: CGEE, 2000.

CARVALHO DE MENDONCGCA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial Brasileiro.
v. 03. Campinas: Russel, 2003.



118

CERQUEIRA, Joédo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 01, 22 ed. Sao
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics.
Chicago: The University Chicago Press, 1960.

CRUZ, Carlos H. de Brito. A Universidade, a Empresa e a Pesquisa. 2004.
Disponivel em http://www.ifi.unicamp.br/~brito/artigos/univ-empr-pesq-rev102003b.
pdf. Acesso em 03/12/2006.

e PACHECO, Carlos Américo. Conhecimento e Inovacéao:
Desafios do Brasil no Século XXI. Campinas: Mimeo, 2004.

CUNHA, Frederico Carlos da. A Protecao Legal do Design: Propriedade Industrial. 22
ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

DAHLMAN, Carl J. e FRISCHTAK, Claudio R. National Systems Supporting
Technical Advance in Industry: The Brazilian Experience. in NELSON, Richard R.
(org.) National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Nova lorque: Oxford
University Press, 1993.

DIAS, José Carlos Vaz e. Licenca Compulséria de Patentes e o Direito Antitruste.
Revista da ABPI. n. 54. S&o Paulo: ABPI, 2001.

DUTFIELD, Graham. Intellectual Property Rights and Development. Genebra:
UNCTAD/ICTSD, 2003.

FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 22 ed. Sdo Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005.

. Contrato de Distribuicdo. 22 ed. S&do Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2008.

FURTADO, Celso. O Mito do Desenvolvimento Econdmico. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1996.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Cédigo Comentado e
Jurisprudéncia. 22 ed. Nitero6i: Impetus, 2006.



119

GUIMARAES, Susana Serréo. Protecdo Legal do Design. S&o Paulo: Limiar, 2005.

HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 32 ed. Sdo Leopoldo:
Editora Unisinos, 2002.

IDS (Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual).
Comentarios a Lei da Propriedade Industrial. 22 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LABRUNIE, Jaques. Direito de Patentes: Condi¢cées Legais de Obtencdo e
Nulidades. Barueri: Manole, 2005.

LEOPOLDINO DA FONSECA, Jodo Bosco. Direito Econdmico. 42 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2002.

. Lei de Protecdo da Concorréncia: Comentarios a Legislacéo
Antitruste. 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

LUNA, Everardo da Cunha. Abuso de Direito. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

MACHLUP, Fritz. An Economic Review of the Patent System. Study of the
Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the
Judiciary. n. 15. Washington: U.S. Senate, 1958.

MARTINS, Pedro Baptista. O Abuso de Direito e o Ato llicito. 32 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2002.

MELO, Renato Dolabella. Defesa da Concorréncia: O Exercicio dos Direitos de
Desenho Industrial Sob a Otica da Lei 8.884/94 (O Caso das Autopecgas). Revista do
IBRAC. v. 15. n°1. Séo Paulo: IBRAC, 2008.

e FORTES, Flavia Teixeira. O Prazo Para Aplicacdo do
TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) nos
Paises em Desenvolvimento: o Caso Brasileiro. Estudos de Direito Internacional:
Anais do 5° Congresso Brasileiro de Direito Internacional. v. Xl. Curitiba: Jurua,
2007.




120

NELSON, Richard R. e ROSENBERG, Nathan. Technical Innovation and National
Systems. in NELSON, Richard R. (org.) National Innovation Systems: A Comparative
Analysis. Nova lorque: Oxford University Press, 1993.

NUSDEO, Fabio. Curso de Economia: Introducdo ao Direito Econémico. 42 ed. Séo
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otavio. Direito Industrial: As Fun¢des do Direito das Patentes. Porto
Alegre: Editora Sintese, 1999.

POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 72 ed. Boston: Little, Brown and
Company, 2007.

e LANDES, William M. The Economic Structure of Intellectual
Property Law. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

REALE, Miguel. A Boa-Fé no Cdbdigo Civil. Sado Paulo: 2003. Disponivel em
http://mww.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm. Acesso em 23/07/2008.

SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. Sdo Paulo:
Malheiros Editores, 2003.

. Direito Concorrencial: As Estruturas. 22 ed. Sao Paulo: Malheiros

Editores, 2002.

SBICCA, Adriana e PELAEZ, Victor. Sistemas de Inovagao. in PELAEZ, Victor e
SZMRECSANYI, Tamas (org.). Economia da Inovacdo Tecnoldgica. Sado Paulo:
Hucitec, 2006.

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do Desenvolvimento Econdmico: Uma
Investigacdo Sobre Lucros, Capital, Crédito, Juro e o Ciclo Econémico. Traducao
Maria Silvia Possas. 32 ed. Sdo Paulo: Nova Cultural, 1988.

. The Theory of the Business Cycle. Keizaigaku-Ronshu (The
Journal of Economics). n. 04. Téquio: Imperial University of Tokyo, 1931. Disponivel
em www.schumpeter.info/text2~1.htm. Acesso em 03/12/2006.




121

SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econdmico.
Traducdo Heloisa de Arruda Villela. Sdo Paulo: Editora da Universidade de S&o
Paulo, 1992.

SZMRECSANYI, Tamas. A Heranca Schumpeteriana. in PELAEZ, Victor e
SZMRECSANYI, Tamas (org.). Economia da Inovacdo Tecnolégica. Sdo Paulo:
Hucitec, 2006.

SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: Patentes e Seus
Sucedaneos. Sao Paulo: Juridica Brasileira, 1998.

TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econdmico. 22 ed. Sao Paulo:
Editora Método, 2006.

TEREPINS, Sandra. Sham Litigation — Uma excecéo a doutrina noerr-pennington e a
experiéncia vivida pelo CADE. Revista do IBRAC. v. 15. n°1. Sédo Paulo: IBRAC,
2008.

TIGRE, Paulo Bastos. Gestdo da Inovacao: A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2006.

VAZ, Isabel. Direito Econdmico das Propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

WIPO (World Intellectual Property Organization). Integrating Intellectual Property
Rights and Development Policy. Londres: WIPO, 2002.



