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RESUMO

Nesse artigo, apresentaremos uma anadlise tedrica e juridica que afasta o antagonismo
identificado entre o direito a propriedade intelectual e o direito antitruste. Nossa discussao
centra-se na obrigatoriedade de licenciamento de patente por titular ou depositario que nao
tiver condicdes econdémicas ou interesse de explorar comercialmente suas descobertas,
permitindo-nos afirmar que, a legislacdo de propriedade intelectual, apresenta mecanismos
para evitar potencial abuso de poder mercado, que também podem ser observados na
legislagdo antitruste dos paises comparados, Brasil e Estados Unidos. Para o caso norte-
americano analisado, critica-se decis&o judicial por conceder poder discricionario a titular na
questdo do licenciamento de patente a concorrente infratora, a despeito do carater punitivo
dessa medida.

ABSTRACT

In this article, we present a theoretical analysis and legal which would lessen the antagonism
between the law identified intellectual property and antitrust law. Our discussion focuses on
compulsory licensing for patent holder or custodian who has no interest in economic conditions
or commercially exploit their discoveries, enabling us to say that the law of intellectual property,
has mechanisms to prevent potential abuse of market power, which can also be observed in the
antitrust laws of the countries compared, Brazil and the United States. For the U.S. case
analyzed, it criticizes court decision to grant discretion to the holder on the issue of patent
licensing the infringing competitor, despite the punitive nature of the measure.

Palavras-chave: Fundos de Investimentos — Private Equity — Controle de Estrutura — Fundos
de Investimento e Concorréncia — Riscos a concorréncia.
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1. Introducao

Em funcéo da elevada rivalidade existente entre os ofertantes de servigos de TIC,
as inovagdes tecnologicas ocorrem com grande rapidez e sdo facilmente incorporadas aos
seus produtos e servigcos; da mesma forma, os conhecimentos tecnolégicos que deram origem
as inovagdes sao difundidos com a mesma facilidade com que sdo incorporados, em funcao da
propria estrutura do setor, permitindo a replicacdo de uma mesma tecnologia e reprodugéo por
diversas empresas concorrentes nesse mercado com a criagdo de produtos e servigos
substitutos.

As rapidas modificagdes tecnologicas por que passam esse setor sdo
responsaveis pela estruturagdo do que hoje os economistas costumam chamar de Economia
do Conhecimento que comecgou a ser desenhada entre 1980 e 1990. Verspagen (2004) define
esse status quo como "era da informacdo", baseada na aplicacdo das tecnologias da
informacdo e comunicagéo (TICs) na economia. A introdugédo dessas tecnologias nas firmas
reestruturou as organiza¢cdes empresariais sistematicamente, aumentando de forma crescente
variedade de novas praticas de negdcios.

Para garantir que a reserva de mercado produzida por essas inovagdes nao seja
tdo breve, durando até o momento em que as empresas concorrentes conseguem colocar no
mercado bens e servigos substitutos, muitas empresas recorrem a protegéo intelectual de suas
marcas e solugdes tecnologicas por meio de patentes, criando barreiras mais resistentes a
entrada de concorrentes nesses mercados. Ocorre, desta forma, o monopélio temporario dos
mercados de servigos de TIC, muito embora a situagdo que promove o aumento do bem-estar
social supbe-se ser aquela em que existe a livre concorréncia entre os produtores.

A despeito do direito a propriedade intelectual, a defesa da concorréncia em
mercados de servicos de TICs justifica-se pelo aumento do bem-estar social proporcionado
pela elevacdo da eficiéncia que ocorre em mercados competitivos; sendo preciso expor 0s
mecanismos pelos quais se identifica as rupturas entre ambos (direito a propriedade intelectual
e a defesa da concorréncia) e que se dara por meio da analise de um processo real nesse
estudo. Também é necessario que a analise de casos antitruste nesse setor, pois podem
ajudar as autoridades a criarem familiaridade com litigios em que existe sobreposicao dessas
duas areas, que, até entado, foram bastante raros no d&mbito do CADE1, mas tendem a crescer
a medida que aumenta a importadncia do setor de TIC e do uso de suas tecnologias na
economia como um todo.

Assim, esse trabalho estd divido em quatro partes, além dessa introducdo. Na
primeira delas é apresentada uma breve discussdo, em abordagem tedrica, sobre os limites
entre o direito a propriedade intelectual e a defesa da concorréncia, buscando responder se é
possivel conciliar a defesa da concorréncia com o direito a propriedade intelectual. Na
segunda, realizar-se-a um estudo comparado das legislagBes brasileira e americana no que
tange justamente aos limites entre a defesa da concorréncia e a protecdo a propriedade
intelectual. Na terceira sec¢do, sera analisado o processo julgado pela Divisdo Antitruste da
Suprema Corte dos Estados Unidos de uma agdo empenhada pelas empresas eBay Inc. and
Half.com Inc. contra a MercExchange, L.L.C. por violagdo intencional da Patente dos EUA n°
5845265, envolvendo a metodologia de comercializagdo de bens por meio de um dispositivo
eletrbnico na internet, permitindo-se entender as repercussdes da decisdo no ambiente
concorrencial. Na Ultima parte apresentaremos as consideragdes finais desse trabalho.

' Segundo Cueva (2009), p. 134: “Apesar de compreender poucos casos, quase todos relativas a direitos de
propriedade intelectual na area de biotecnologia (sementes transgénicas), além de um caso atinente a tecnologia para
a produgéo de cartbes de seguranga e outros dois sobre software, a jurisprudéncia do CADE concernente aos efeitos
dos licenciamentos de patentes no ambiente competitivo é significativa, por seu apego a regra da razao, e consistente,
por procurar evitar danos a concorréncia mediante o emprego de remédios fundados no principio da proporcionalidade,
com intensidade minima necessaria a se atingirem os fins colimados.”
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2. Os limites entre o direito a propriedade intelectual e a defesa da
concorréncia — uma abordagem tedrica

Segundo a teoria Schumpeteriana, em uma economia capitalista, a concorréncia é
entendida como um processo de interagdo entre as empresas que se baseia e reproduz
sistematicamente assimetrias de natureza produtiva e tecnoloégica promovidas por elas, o que
implica afirmar que nessa visdo a concorréncia envolve a criagdo de diferengas, assim como a
eliminacdo das mesmas, cujo objeto € a geragdo temporaria de lucros de monopdlios ou
quase-rendas pelas firmas, derivado de um esforco endoégeno que resulta em uma
concorréncia bem-sucedida enquanto a inovagdo ainda nao é bem difundida ou imitada por
concorrentes. Esse processo é sintetizado no trecho a seguir:

“(...) O impacto das inovagbes — novas técnicas, por exemplo —
sobre a estrutura de uma industria reduz consideravelmente o efeito de longo
prazo e a importancia de praticas que visam, através da restricdo da produgéo,
a conservagédo de posigbes tradicionais e a exploragdo ao maximo dos lucros
que nelas se baseiam. (...) A estratégia da restricdo produziria apenas um
aumento dos lucros as custas dos compradores, exceto nos casos de
progresso equilibrado, em que poderia ser ainda o meio mais facil e eficiente
de acumular meios para financiar novos investimentos”. (SCHUMPETER, 1942
[1961], p. 114).

Esses “novos investimentos” citados por Schumpeter irdo depender do grau de
apropriagdo dos lucros derivados de uma vantagem competitiva obtida por uma inovagao — ou
mesmo, diferenciagdo produtiva ou tecnolégica a priori —, que, conseqlentemente, é
dependente de fatores que impedem ou dificultam a sua imediata difusdo e diluigdo dessa,
destacando-se entre esses: o tempo e o custo de imitacdo. Esses fatores estdo materializados
nos direitos de propriedade intelectual, um importante instrumento de concorréncia, que
aumenta a capacidade de apropriagdo dos ganhos diferenciais derivados de estratégias
competitivas centradas na inovacao, o que acaba por incentivar o aumento do financiamento
em inovagdes e, em decorréncia disso, 0 aumento do depdsito de patentes.

A criacao dessas tem como objetivo criar um sinal distintivo para um produto,
servico ou marca, criando uma representacdo de satisfagcdo que vai fazer com que os
consumidores optem repetidamente pelo consumo desse bem, a despeito de similares,
substitutos préximos ou perfeitos, que praticam precos diversos, sobretudo, menores. A
patente também tem como intuito estimular o desenvolvimento econdmico, social e tecnoldgico
do pais por meio da introdugdo de inovag¢des no mercado, criando um incentivo por meio da
protecéo juridica temporaria dessa que permite aos criadores serem remunerados pela sua
invencao (pagamento de royalties por licenciamento) e reduzindo a substituibilidade de um bem
ao impedir que se criem confus&o entre produtores ou entre produtos e servigos, prejudicando
a reputagéo de uma firma.

Em relagdo ao inventor, que arcou com os custos de P&D e implantacdo no
mercado da inovacao, os direitos de propriedade intelectual ttm como objetivo recuperar os
investimentos realizados. Posner (2005) afirma que os direitos de propriedade intelectual
devem permitir que os produtores pratiquem ao menos temporariamente os pregcos de seus
produtos acima do prego marginal a fim de que possam recuperar os custos fixos associados
ao investimento realizado, sem que ocorra o acesso de free riders a esses mercados. Ainda,
com o intuito de que o inventor recupere todos os custos da inovagéo, a duracdo de uma
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patente que induz um monopdélio temporario deve ser igual ao tempo necessario para que as
receitas geradas igualem-se aos custos de desenvolvimento e implantagao da inovagéo.

A despeito dos beneficios sociais e econdmicos da geracéo de patentes, pode um
produtor, ao exercer seu direito de propriedade lesar o direito antitruste ao conferir um
monopodlio ainda que temporario ao detentor da patente? A principio, segundo Kaplow e
Shapiro (2007), em uma economia de mercado, sendo permitida a livre entrada de
competidores, as firmas irdo competir agressivamente pela eliminacdo das concorrentes, com o
intuito de ganhar posicdo dominante, até que as rivais sejam excluidas; ficando a cargo da
firma restante a oferta mais eficiente possivel de produtos e servigos nesse mercado relevante,
sendo que futuramente essa concorrera com competidores mais inovadores do que aqueles
que foram excluidos, haja vista que ndo ha restricdo a entrada de novos produtores. No
entanto, a firma cuja posicdo é dominante no mercado podera adotar estratégias
anticompetitivas, objetivando a criagdo de barreiras a entrada de novos concorrentes por meio
do controle de pregos — poder de monopdlio.

Complementando a analise exposta acima, Singh (2002) afirma que uma forma de
incentivar a produgéo de inovagdes em um mercado poderia ser financiada pelo governo, por
meio do financiamento de atividades de P&D nas universidades e laboratorios e posterior
transferéncia tecnolégica para as empresas, o que evitaria a geracdo de monopdlios
temporarios; no entanto, esse sistema nado seria eficiente, produzindo um nivel aquém de
pesquisa cientifica e, conseqiientemente, privando a sociedade do desenvolvimento econémico
que essa poderia alcangar caso as patentes fossem dominadas pelas empresas privadas,
como sistema de propriedade intelectual que conhecemos.

Sob essa perspectiva econémica de mercado, Basso (2009) observa que direitos
de propriedade intelectual ndo conferem nenhum poder de monopdlio, uma vez que a lei cria
unicidade suficiente sobre uma criacdo a fim de se obter exclusividade de gozo de direitos, ndo
concedendo o poder de excluir concorrentes desse mercado. Os direitos de propriedade
intelectual ndo conferem aos seus titulares o controle pre¢cos de um mercado, mas o de impedir
que se pratiquem a cdpia ou a replicagdo de uma patente sem a autorizagao do titular, sem que
se excluam concorrentes que desenvolvam seus préprios produtos, servigos e marcas
substitutas que sejam corretas e leais para competir nesse mercado.

No entanto, é possivel que uma caracteristica de criacado satisfaca o requisito da
unicidade do direito de propriedade e da unicidade de mercado — gerando um monopdlio -,
apesar de esse Ultimo resultado ser independente da conferéncia ou nao de um direito de
propriedade. Em legislagbes antitruste de paises avangados, Cueva (2009) afirma que a
propriedade intelectual ndo € identificada imediatamente com a existéncia de poder de
mercado, gerando por si s6 preocupagdes concorrenciais, haja vista que, por exemplo, a
recusa de licenciar direitos de propriedade intelectual seria limitada pelo aparecimento de
produto novo para o qual houvesse demanda; pois, caso ndo existam justificativas objetivas
para a recusa ou se essa recusa de licenciamento tendesse a fechar um mercado secundario,
essas condigbes poderiam ser vetadas em situagdes tipicas do direito da concorréncia (atos de
concentragdo e condutas anticompetitivas) quando analisadas pelas autoridades antitruste.

Assim, a restricdo do direito de propriedade intelectual pelo direito antitruste
depende de uma analise sob o critério da razoabilidade da analise dos efeitos liquidos das
questdes patentarias em atos de concentragcdo ou conduta. Em Possas e Mello (2009), amplia-
se essa discussao ao afirmarem que embora certas condutas ou atos de concentragdo possam
gerar restricdes a competicdo, a contencao da dissipacado prematura dos ganhos e incentivos
privados a inovagao gerariam provavelmente ganhos de eficiéncia, como o incremento da
qualidade de produtos e servigos e o estimulo a difusdo dessas inovagdes, que compensam
seus efeitos negativos. Observam que existe um consenso na area de defesa da concorréncia
que situagdes anticompetitivas, desde que ndo incorram em crime, ndo devem ser proibidas

“quando seus eventuais efeitos restritivos forem devidamente compensados pelas eficiéncias
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por eles geradas; do contrario, a aplicacdo da lei provocaria ineficiéncias nos mercados e teria
um resultado contrario ao interesse social” (POSSAS; MELLO, 2009, p. 11).

Da exposi¢cdo empreendida, pode-se inferir que o direito de propriedade intelectual
cria mecanismos para o ressarcimento do investimento de uma empresa no desenvolvimento
de inovacgdes, assim como lhe confere estimulo ao atuar como estratégia competitiva, ndo
sendo ao contrario, especialmente no que tange a esse ultimo quesito, aos objetivos da defesa
da concorréncia. No entanto, a adogdo de algumas estratégias competitivas pautadas em
restricdes patentarias podem ser identificadas como abuso de poder econémico em situacdes
de atos de concentragédo ou conduta quando analisados pela autoridade antitruste, que devera,
sob o principio da razoabilidade, as eficiéncias liquidas da aplicagdo ou ndo de restricbes
legais ao direito da concorréncia cujos dispositivos para o caso brasileiro e norte-americano
serao analisados mais atentamente na sec¢é&o a seguir.

3. Estudo comparado — diferengas na legislagao brasileira e americana quanto
a defesa da concorréncia e a protegcao a propriedade intelectual

A principio, pode-se afirmar que as legislacdes de propriedade intelectual no Brasil
e nos Estados Unidos, da mesma forma como os processos para a obtencéo de registros de
patentes e a resolugéo judicial de litigios, sdo bastante semelhantes entre esses paises. Essas
similaridades, mais do que fruto da cooperacgéo e troca de experiéncias entre as autoridades
competentes desses dois paises, sdo resultado da aderéncia deles a um tratado internacional:
o Agreements TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual),
integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai no
GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), e criou a Organizagdo Mundial do Comércio.

O estabelecimento de um novo acordo internacional, que definiria novos critérios
normativos e praticos aos sistemas nacionais de inovacao, resulta de pressdo internacional
firmada pelos Estados Unidos desde 1979, embora s6 tenha ganhado espag¢o nas mesas de
negociagdes a partir de 1989 devido a resisténcia dos paises em desenvolvimento contrarios a
proposta. Esse considerava insuficiente a protecdo a propriedade intelectual oferecida pelo
Convénio de Paris (esse era o tratado de propriedade intelectual que vigorou até a assinatura
do Agreements TRIPS). Segundo Gontijo (2005), a proposta dos norte-americanos era a de
transferir para o ambito do GATT essa discussdo, esvaziando a atuagcdo do WIPO
(Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual) administradora do Convénio de Paris, com o
intuito de reforcar os mecanismos de protegdo dos direitos dos titulares atrelando-os as
politicas de comércio internacional dos Estados Unidos, conforme trecho a seguir:

“(...) Sua inclusdo foi a culminagdo de um programa de intenso
lobby pelos Estados Unidos, com o apoio da Uniao Européia, Japdo e outras
nagbes desenvolvidas. Campanhas de apoio econdémico unilateriais sob o
Sistema Generalizado de Preferéncias e coergdo dentro da segdo 301 das Leis
de Comeércio tiveram um papel importante em derrotar politicas em oposi¢gdo
que eram favoraveis a paises em desenvolvimento, principalmente Coréa e
Brasil, mas também Tailandia, india e paises do Caribe. Em troca, a estratégia
dos Estados Unidos de ligar politicas de comércio a padrées de propriedade
intelectual (...) mobilizou corporagbes nos Estados Unidos e fizeram com que a
maximizagdo dos privilegios de propriedade intelectual fosse a prioridade
numero um da politica de comércio nos Estados Unidos. (BRAITHWAITE;
DRAHQOS, 2000, p. 76, tradugdo nossa)”
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A despeito das motivagdes comerciais dos Estados Unidos, o Acordo de TRIPS
diferenciava-se bastante daquela proposta pelo Convénio de Paris que definia apenas
principios praticos basicos, dava ampla liberdade legislativa aos paises e ndo condicionava o
tratamento nacional a reciprocidade entre os seus membros. Tendo sido aprovado, o novo
acordo fixa regras-padrao minimas que devem constar das legislagdes nacionais dos paises
aderentes; além da uniformizagdo de procedimentos administrativos e judiciais, promovendo a
aproximacgéo das instituicdes que defendem a protecéo intelectual ao redor do mundo, o que
permite a criagdo de um forte sistema internacional de solu¢do de controvérsias.

Desta forma, esse acordo impeliu a criagdo e aprovacédo de uma nova lei de
propriedade intelectual no Brasil, Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996, assim como nos
Estados Unidos que produziu o The American Inventors Protection Act, de 29 de novembro de
1999. Nesse capitulo, analisaremos os dispositivos legais dessas legislagdes que tratam tanto
da concessdo de licenciamentos a patentes, quanto dos aspectos punitivos referentes a
infracdo da patente, que serdo necessarios a compreensao do caso estudado. Posteriormente,
faremos uma analise do tratamento dado a restrigdo patentaria no direito antitruste americano
em termos procedimentais, além de apresentar as diferengas desse no direito antitruste
brasileiro.

Para o caso brasileiro, a concessdo de licenga, que constitui o direito de
exploracdo comercial de uma patente outra empresa mediante contrato com a titular da
patente, por estar atrelada ao restrito de uma patente, esta sob o principio da territorialidade
dos direitos de propriedade intelectual, que, em nivel nacional, assegura protegéo juridica
adequada e eficaz ao empresario titular da patente, assim como aos titulares da licenga.
Conforme Capitulo VIII, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, uma licenga pode ser
oferecida no mercado, por meio de trés meios: o licenciamento voluntario; a oferta de licenga;
e, a licenga compulséria.

No caso do licenciamento voluntario, o titular da patente, da mesma forma como o
depositante, podera celebrar contato de licenga de exploracdo em que o licenciado pode ser
investido pelo primeiro de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 61), havendo
a necessidade de averbar o contrato junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual) a fim de que a licenga possa ter validade para terceiros (art. 62, § 2°). A lei ainda
protege o direito de exclusividade do inventor de melhorias realizadas tanto pelo titular, quanto
pelo licenciado, durante a vigéncia da licenca (art. 63), dando, inclusive, prioridade de
licenciamento para as partes contratadas.

Quando o titular da patente ndo tiver condicdes econdbmicas de exploragéo
econOmica da patente e também nao tiver interessado voluntario para firmar contrato de
exploracdo econémica dessa, o titular podera solicitar ao INPI que promova a publicagdo de
oferta de licenciamento (art. 64, § 1°), ndo podendo essa, no momento da oferta ou em periodo
anterior, ser alvo de licenciamento voluntério, ou estar sob sua vigéncia. No caso de oferta de
licenciamento, € necessario lembrar que o valor da anuidade da patente sera reduzido a
metade no periodo compreendido entre o oferecimento e a concess&o da primeira licenga (art.
66). E assegurado ao titular o direito de desistir da oferta antes de firmado qualquer contrato
averbado no INPI (art. 65) ou apdés o contrato, com o cancelamento da licenga, quando
comprovar que nao houve exploracdo econdmica ou sua interrupcdo em prazo superior a um
ano, assim como quando houver comprovagéo de uso ilegal da mesma (art. 67).

Se em um periodo superior a trés anos (art. 68, § 5°), a empresa ndo explorar o
objeto da patente no territério brasileiro por falta ou incompleta fabricagdo do produto ou do uso
integral do processo patenteado, exceto nos casos de inviabilidade econdmica em que sera
admitida a importagéo (art. 68, § 1°, 1), incorrendo em exercicio abusivo do direito de patente;
ou, a comercializagdo ndo satisfizer as necessidades do mercado (art. 68, § 1°, I), o que implica
abuso do poder de mercado, a patente sera licenciada compulsoriamente. O titular da patente,
ao ser requerida a licenga compulséria, podera justificar-se e impedir que ela ocorra,
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comprovando os seguintes quesitos: o desuso por razdes legitimas (art. 69, 1); a realizagéo de
sérios e efetivos preparativos para a exploragdo (art. 69, Il); ou, a falta de fabricacdo ou
comercializagéo por obstaculo de ordem legal (art. 69, IlI).

No que tange ao abuso do poder econdémico, na legislacdo do direito antitruste
brasileiro (Lei n°® 8.884, de 11 de junho de 1994) declara-se como infragdo a ordem econdémica
o exercicio de forma abusiva da posicdo dominante do mercado (art. 20, IV), sendo a posigédo
dominante presumida quando uma empresa detém parcela de mercado superior a 20% na
maioria dos setores econdmicos (art. 20, § 3°), que & uma situacdo plausivel no caso de uma
empresa que possui o direito de exclusividade de uma patente e recusa-se a licencia-lo, de
forma indiscriminada a outra empresa que tenha intengéo de explora-la comercialmente.

Portanto, pode-se afirmar que nessa situagdo pode-se incorrer, sob a otica
legislagdo de defesa da concorréncia, em condutas que caracterizam infragdo a ordem
econdmica, levando-nos a presumir que a restrigdo injustificada ao acesso de um interessado a
uma patente de outra empresa pode-se caracterizar como abuso de poder econdémico, que
pode ser caracterizada pela realizagdo de condutas infrativas, consideradas ilicitos antitruste,
como as seguintes: limitacdo ou impedimento do acesso de novas empresas ao mercado (art.
21, 1IV); regulacdo mercados de bens e servicos, estabelecendo acordos para limitar ou
controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnoldgico, a produgdo de bens ou prestacéo de
servicos, ou para dificultar investimentos destinados & produgéo de bens ou servigos ou a sua
distribuicdo (art. 21, X), impedindo que se fagam aperfeicoamentos nas tecnologias
patenteadas; e, de forma mais explicita, impedir a exploracdo de direitos de propriedade
industrial, intelectual ou de tecnologia (art. 21, XVI).

A prépria Lei de Propriedade Intelectual brasileira traz um capitulo especial acerca
de crimes de concorréncia desleal. Para o caso que iremos analisar, em que houve infragdo
contra a patente de uma empresa concorrente, situagdo na qual o infrator apropriou-se
indevidamente de uma metodologia de comércio on-line patente, a legislagdo brasileira teria
um dispositivo legal contra esse tipo de conduta, haja vista que possui dispositivo que
criminaliza a venda, exposicdo ou oferta de produto, declarando ser objeto de patente
depositada, ou concedida (art. 195, XIlI).

No entanto, a despeito da existéncia de mecanismos legais que protejam o direito
de exclusividade de uma patente e tornem quase obrigatério seu licenciamento, caso o proprio
titular ndo tenha condigbes de explora-la economicamente, a fim de que se alcancem os
objetivos pretendidos como o estimulo a inovagéo, ao desenvolvimento da ciéncia e tecnologia
de um pais que ajudem a promover o desenvolvimento social e econdmico; no pais, ndo
existem guias nos quais estejam dados de forma clara metodologias de analise de casos de
concesséo de licengas pelo direito antitruste nacional, ao contrario do que ocorre nos Estados
Unidos em que o U.S. Department of Justice e o Federal Trade Commission disponibilizaram o
Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (1995) cujo objetivo ndo é o de
remover o poder do julgamento e da discricionariedade da lei antitruste, mas de oferecer
diretrizes que podem ser utilizadas em diversas circunstancias.

As leis de propriedade intelectual norte-americanas nao sao tao distintas daquelas
existem no Brasil, em virtude, até mesmo, da presenca do Agreements TRIPS, que contribuiu
para a uniformizacao das leis antitruste de seus associados, como € o caso dessas nagdes;
essa particularidade do relacionamento estreito entre essas legislagdes que defendem a
propriedade intelectual, aumenta a importancia do Guidelines na definicdo de condi¢des
anticoncorrenciais e de situagdes, e ndo apenas condutas como propdem as leis, em que se
incorre em um ilicito antitruste ao defender-se o direito de exclusividade sobre uma patente e,
conseqlentemente, sobre o licenciamento.
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Segundo o Guidelines, quando um sistema de licengas afetam as partes de uma
relacdo horizontal (essa pode ser entendida como a relacdo de empresas concorrentes em um
mercado), modificagdes nesse arranjo podem aumentar o risco de estabelecimento de precos
coordenados, restricbes a producédo, ou a aquisicdo e manutencédo de poder de mercado.
Restricdes a competicdo também podem ocorrer, se mudangas nessa estrutura significarem o
aumento do risco de retardar ou restringir o desenvolvimento e producdo de novos bens ou
servicos, como pode ocorrer no caso apresentado, no qual ha concessdo de poder
discricionario a titular da patente para restringir licenciamento a concorrente, implicando o
aumento da concentragéo da titular no mercado e o que poderia promover o abuso de poder
dominante.

Porém, o guia lembra a autoridade antitruste que a competicdo potencial entre
concorrentes depende de certo nivel de concentragdo de mercado, devido o aumento da
restricdo a entrada de novas firmas em um mercado por meio da utilizagdo do direito de
propriedade intelectual, e o equilibrio entre a demanda e a oferta de um bem ou servico, que
influéncia diretamente a mudanca de precos nos mercados relevantes. Nesse sentido, esse
afirma que a concessao de licengas pode incorrer em duas situagdes concorrenciais
complementares: o primeiro concerne a possibilidade de exclusividade na concessdo de uma
licenca, que permite as empresas incorrer em abuso de poder de posi¢gdo dominante, como ja
citamos anteriormente, devido da criacdo de impossibilidade de acesso ao mercado por
concorrentes; e, o segundo problema, concerne a extenséo da licenga, pois a limitagdo de uma
licenca em termos uma tecnologia especifica e de seus canais de distribuicdo pode contribuir
para que os concorrentes se sintam incentivados a produzir inovagdes no mesmo mercado a
fim de criar solugdes complementares ou substitutas, mas legais, estimulando a competicéo.

Por fim, cabe ressaltar que a existéncia de problemas horizontais decorrentes de
restricdes patentarias pode provocar a redugéo de eficiéncias econdmicas, como por exemplo:
a presenca de economias de escala; além, do desestimulo na realizagdo de pesquisas
complementares e do desenvolvimento da produgdo ou capacidades em marketing. No
entanto, todos esses principios apresentados devem ser pautados pela regra da razéo, ja que
a mera aplicagédo do guia pode gerar analises incoerentes, fazendo necesséria a interpretagéo
da autoridade antitruste em relacdo as leis de defesa da concorréncia e de defesa da
propriedade intelectual, tendo-se uma mostra disso na préxima se¢&o na qual apresentaremos
o entendimento da Suprema Corte em relagdo ao caso em estudo.

4. O caso ebay inc. And half.com inc. Vs. Mercexchange, l.l.c. — uma analise

A analise do caso estudado baseia-se no Brief for the United States as Amicus
Curiae Supporting Respondent (No. 05-130), documento produzido pela Suprema Corte
daquele pais em funcdo da analise do pedido de apelagéo peticionado pela MercExchange,
L.L.C., (denominada “MercExchange”) contra decisdo da Corte Distrital do Leste do Distrito da
Virginia em litigio pelo uso indevido de patente contra eBay Inc. and Half.Com, Inc.,
(denominada “eBay”) peticionaria da acao civil em nivel distrital. Nesse caso, tem-se decisédo
bastante rara na qual se adotou tutela jurisdicional permanente para limitacao a concessao de
licengca de comercializagdo por detentora do direito de propriedade de patente de forma
injustificada dentro dos parametros recorrentes do sistema de propriedade intelectual norte-
americano.

Esse documento inicia-se com um resumo do interesse dos Estados Unidos na
analise de litigios que envolvam a questdo de patentes, que, nesse caso, esta centrado na
determinacdo de remédios jurisdicionais a serem adotados no caso de infracdo contra
patentes. Nesse pais, as questdes judiciais ligadas as patentes, por afetarem diretamente a
competi¢do a inovagdo em mercados, ficam a cargo da Comissao Federal de Comércio (FTC)
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e da Divisao Antitruste do Departamento de Justica dos Estados Unidos cujas obrigagbes s&o a
de regular os litigios sobre a validade e o escopo de patentes, as vezes atuando como
proprietarios de patentes, mas, mais comumente, como defensores em atos de infragdo,
conforme 35 U.S.C. 1 et seq.

Em processo julgado pela Corte Distrital do Leste do Distrito da Virginia, a
MercExchange, réu que apela revisdo dessa decisdo judicial junto a Suprema Corte, foi
condenada pelo juri por infringir a patente 265 — U.S. Patent No. 5,845,265 —, que envolve
meétodos de comercializagdo de bens por meio comércio eletrénico, a pagar indenizacao de
US$ 35,0 milhdes a eBay e a Ultima teria uma tutela judicial permanente que permitiria a
mesma impedir a infratora de utilizar, mesmo que de forma legal, sua patente apos deciséo.
Apbs revisdo do processo pela Corte Distrital por decisdo da Suprema Corte, a multa foi
reduzida para US$ 29,5 milhdes, declinada a imposicdo dessa tutela judicial (originalmente,
injunctive relief), sem que houvesse a possibilidade de apelagdo as instancias superiores.

A Constituicdo dos Estados Unidos, por intermédio da “Clausula de Patentes”
(U.S. Const. Art. 1, § 8, Cl. 8), como ficou conhecida, e dos Atos de Patentes2 dado condi¢des
para a obtencdo de uma patente, assegurando aos inventores o direito de exclusividade sobre
suas descobertas, e protege também esse direito, o que leva a permissao de instauragéo de
uma agéo civil contra o infrator de uma patente. O ressarcimento do direito de propriedade
intelectual infringido pode ocorrer por meio de dois mecanismos no direito norte-americano: i)
pagamento de indenizagdo que compense o ator lesado que seja equivalente no minimo ao
valor do royalty devido ao proprietario do direito de exclusividade pelo tempo de uso indevido
da patente, podendo ser esse valor multiplicado em até trés vezes no caso de agravantes; ou,
i) o estabelecimento de uma tutela judicial permanente, que é um remédio jurisdicional
permitido as Cortes Federais e aplicados a mais de 185 anos, que possibilita o estabelecimento
de uma pena alternativa acordada com a Corte Distrital a partir da analise do caso especifico,
respeitando-se o principio de igualdade.

No caso em questéo, foi adotado o segundo remédio jurisdicional, tutela judicial
permanente, cuja decisdo pautou-se pela analise de quatro fatores tradicionais: i) a peticionaria
ter sofrido injuria irreparavel; ii) a inadequacao da indenizagédo para compensar o dano sofrido;
iii) o prejuizo sofrido pelo autor ao n&o desfrutar de tutela jurisdicional permanente é maior do
que aquele sofrido pelo réu em vista dessa tutela; iv) o interesse publico ndo seria contrariado
com a adocgao dessa tutela jurisdicional permanente. Quanto ao primeiro quesito, “o da injuria
irreparavel”’, a Corte Distrital enquadrou a infratora nesse aspecto, pois a MercExchange tinha
conhecimento da validade da patente da eBay e, mesmo assim, continuou a infringi-la, muito
embora pudesse ter licenciado seu uso, ja que a principio ndo houve recusa unilateral por parte
da peticionaria quanto ao licenciamento da patente, e tendo, o réu, feito uso legal de outras
patentes no passado.

No que tange ao interesse publico, normalmente defende-se o direito de
exclusividade de uma patente; no entanto, a tutela jurisdicional permanente, que garantiria a
discricionariedade do proprietario da patente com o intuito de evitar seu uso indesejado,
impedindo dessa forma o licenciamento da patente pela infratora sem que haja justificativa
plausivel para isso, é contrario ao interesse publico, haja vista que limitaria os canais de
comercializagido on-line e a propria difuséo legal desse tipo de tecnologia, que contribuiria para
o desenvolvimento econémico e social; o que torna a analise desse critério favoravel a
infratora, que teria sua penalidade limitada a aplicagao de multa.

2 Os Atos de Patentes que regulamentam as Leis Constitucionais de protecdo as patentes nos Estados Unidos séo as
seguintes: Patent Act of 1790, ch. 7, 1 Stat. 109; Patent Act of 1793, ch. 11, 1 Stat. 318; Patent Act of 1836, ch. 357, 5
Stat. 117; Patent Act of 1839, ch. 88, 5 Stat. 353; Patent Act of 1870, ch. 230, 16 Stat. 198; Patent Act of 1939, ch. 450,
53 Stat. 1212; Patent Act of 1952, ch. 950, 66 Stat. 792.
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Por fim, no que se refere ao prejuizo sofrido pelo autor ao nao desfrutar de tutela
jurisdicional permanente é maior do que aquele sofrido pelo réu em vista dessa tutela, essa é
favoravel a peticionaria, que teve o direito de exclusio preterido de forma ilegal pela réu, e
concluiu-se que a limitacéo do licenciamento do servico por parte da eBay deveria evitar tanto
uma infragdo futura por parte da MercExchange, quanto ressarcir a peticionaria na
reconstituicdo de seu sistema de propriedade intelectual infringido por meio do pagamento de
um licenciamento compulsério através do calculo de um “royalty futuro”.

Da anadlise dos quatro quesitos necessarios a justificacdo da aplicagéo da tutela
jurisdicional permanente como remédio a infragdo de patentes, pode-se inferir que o
ressarcimento do réu a peticionaria ndo se daria apenas em termos da infracdo da patente
(situagdo para a qual o juri definiria indenizagéo n&o superior a US$ 25,0 milhdes), mas por ter
continuado a infringir a patente mesmo sabendo de sua validade, excluindo-se do dever de
pagamento de licengca pelo seu uso, o que constituiu, no entendimento da Corte Distrital,
agravo a lesao sofrida pela eBay, parte maior prejudicada nesse litigio, que, a principio, por
razdes injustificadas, nao teria oferecido qualquer restricao unilateral a sua concesséao.

Entrementes, da analise dos quatro critérios, observou-se que houve um critério
favoravel ao réu, que foi aquele que julga o ato em funcéo do interesse publico. A despeito da
posicdo defendida de que a restrigdo a concesséo de licengca para a comercializagdo desse
servico diverge de modo crescente com o interesse publico, constata-se esse critério n&o
invalida os demais, favoraveis a peticionaria, e seu peso &€ menor do que o dos outros, haja
vista que a presenca de mais canais de comercializagdo ndo aumentaria de forma significativa
o bem-estar social por meio da provisdo eficiente de um bem publico, que, nesse caso,
claramente ndo o é. Logo, a Corte Distrital entendeu pela aplicacdo do remédio da tutela
jurisdicional permanente, além de aplicacdo de indenizagéo cujo valor ficou definido em US$
35,0 milhdes, e néo, da indenizagdo “simples”, que corresponderia a US$ 25,0 milhdes apenas.

Ao recorrer do caso a Suprema Corte (corte de apelacdo), a MercExchange
obteve ganho de causa em sua apelagdo com a ndo concessdo da tutela jurisdicional
permanente a eBay e reducéo da indenizagdo a ser paga para um valor proporcional ao do
agravo, retornando o processo a Corte Distrital para a adequacgéo do remédio adotado quanto
ao valor proferido (o que estaria relacionado a mudangas nos pesos dos quatro critérios
analisados), conforme argumento a seguir:

“Neste caso, embora o tribunal de apelagdo néo tenha invocado
o teste de quatro fatores tradicional, reconhece-se corretamente que o tribunal
de distrito tenha indevidamente invocado consideragbes improprias, que
ascenderam a um abuso de poder, e o tribunal de apelagdo, portanto, reverte
devidamente a negagcdo do ftribunal distrital de pedido de injungdo da
MercExchange. O acdrdao do tribunal de apelagédo deve ser afirmado e o caso
deve retornar ao tribunal de distrito para a entrada de um decreto apropriado.”
(Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent No. 05-
130, 2006, p. 9).

No entendimento da Suprema Corte, em conformidade com a Segéo 283 do Ato
de Patente de 1952, a Corte Distrital tem o poder de escolher dentro de certos limites, a
providéncia que adotara, tudo mediante a consideracao da oportunidade e da conveniéncia, em
face de determinada situagédo ndo regulada expressamente pela lei, o que permitiria a adogao
da tutela jurisdicional permanente como remédio no caso da infragdo de patente. Ainda, &
necessario ressaltar que os efeitos desse remédio jurisdicional devem ser efetivamente
permanentes, ja que essa tutela deve coibir futuros casos de infracdo as patentes, sendo,
portanto, que para estipular as condi¢cdes do acordo a ser firmado junto a empresa lesionada
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(eBay), os tribunais locais tém liberdade para determinar as situacbes e o periodo em que se
incorreu a infragcdo a fim de que se possa definir essa liminar.

A Suprema Corte recomenda as Cortes Distritais valerem-se do principio da
igualdade na aplicagdo do teste das quatro abordagens, ou seja, € necessario averiguar se
existe o equilibrio em uma determinada situacao entre os critérios seguintes: a peticionaria ter
sofrido injuria irreparavel; a inadequacdo da indenizagdo para compensar o dano sofrido; o
prejuizo sofrido pelo autor ao n&o desfrutar de tutela jurisdicional permanente é maior do que
aquele sofrido pelo réu em vista dessa tutela; e, o interesse publico ndo seria contrariado com
a adocédo dessa tutela jurisdicional permanente. Aquela afirma que normalmente os tribunais
aplicam um teste para verificar se ao menos uma das condicbes se adéquam ao caso,
justificando por exclus&o, e nédo se respeitando o principio do equilibrio, 0 emprego do remédio
de tutela jurisdicional permanente; constituindo, portanto, uma antitese do teste tradicional, que
€ contrariada.

Na analise de um recurso, como nesse caso, assim como em outros, ndo cabe a
Vara Federal recomendar a Corte Distrital que refaca o teste, a depeito da observagéo de erros
metodoldgicos no aplicagdo do mesmo, ndo sendo esse em si uma base de reversdo, ou seja,
ndo é obrigacdo da Suprema Corte reverter em si a decisdo por remédio de tutela permante,
decidindo-se pela aplicagdo de indenizagdo somente, portanto. O que cabe a instancia federal
€ reanalisar os quatro critérios e verificar se houve algum abuso da autoridade descricionaria,
no caso da Corte Distrital, no padréo da descri¢do dos quatro critérios, modificando o peso de
cada um deles na determinacdo dos agravantes que definem do valor da indenizacdo a ser
paga pelo réu.

No que tange a analise do primeiro quesito, o da peticionaria ter sofrido injuria
irreparavel, a Suprema Corte é favoravel ao entendimento do tribunal Distrital, pois
compreende que a transgressdo aos direitos de propriedade intelectual € uma forma de injaria
cujas conseqliiéncias sao irreparaveis, pois nega a patente legal durante o periodo em que
essa deveria ser considerada vélida. Ainda, de acordo com a Corte do Leste da Virginia, a Vara
Federal reafirma que a infragdo do direito legal de exclusao estende-se em danos a reputagéo
das inovagbes e as oportunidades competitivas trazidas por ela (como a oportunidade de ser a
firma pioneira em um mercado; o estabelecimento de uma industria de ponta; ou mesmo o
desenvolvimente de outras inovag¢des e depédsito de patentes), assim como a promogao de
restricdes as licengas, o que restringe a imposicado de indenizagdo que nao se aplica de forma
restrita as extensdes do dano.

A restricdo do agravo, que nao se restringiu apenas a infragdo da patente, ndo
possibilita um calculo indenizatério, no entendimento da Suprema Corte, que corresponda ao
valor do royalty devido a firma lesada, impondo o pagamento de um “royalty futuro” por meio do
estabelecimento de uma tutela permanente, que seria equivalente a licenga compulsoéria, e cujo
objetivo seria o de ressarcir outros danos provenientes da infragdo da patente, além de coibir
futuras infracdes. Entretanto, o Estado norte-americano acredita, em acordo com tratados
internacionais e com o interesse do préprio Congresso, que n&o deve haver abuso do efeito
coercitivo futuro proporcionado pela aplicagdo desse tipo de remédio, concedendo a empresa
lesionada plenos poderes para restringir a concesséo de patentes.

Ainda, ao pesar o agravo do sofrimento de injuria irreparavel, verificando o abuso
na aplicagdo do remédio adotado, a corte de apelacdo considerou argumento da
MercExchange, no qual alega haver remédio legal adequado para reparar e coibir a infracao
cometida, que seria a aplicagao de uma indenizacao “simples”, aquela proporcional ao valor do
royalty devido a firma lesionada. A réu defende que os outros problemas decorrentes dessa
infragdo, as questdes de licenga e patentes, séo instrisecos aos préprios objetivos da patente,
uma vez que essa busca por si s6 o estabelecimento de incentivos para a promocéo da
inovagéo, a introdugéo de novas tecnologias que tornam os produtos mais aceitos no mercado,
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incentiva a requisicdo de licengas para sua comercializagdo cujo intuito é de proteger a
reputacao dos produtos e das inovagoes.

Quanto ao balango entre os prejuizos sofridos pelo autor ao ndo desfrutar de
tutela jurisdicional permanente e aquele sofrido pelo réu, esse invariavelmente depende de
uma investigacao de fatos especificos, que podem pesar a favor ou contra a aplicagdo de uma
tutela jurisdiconal permanente no caso de patentes particular. Nesse sentido, a medida tutelar
deve poteger judicialmente o direito de excluséo de uma patente, sem que seja
desproporcional ao dano causado pelo réu; da forma contraria, no caso do réu ter infringido o
direito de patente de forma intencional, a medida imposta pelo tribunal pode ser inferior ao
dano causado ao titular da patente, uma vez que n&o houve intencdo de dano. No caso
analisado, pode-se afirmar que a maior prejudicada foi eBay, pois a MercExchange tinha
conhecimento da patente, sendo preciso ponderar melhor o prejuizo causado pela ultima.

Para a corte de apelagdo, tendo uma vez a peticionaria provado que a
MercExchange vioulou sua patente, sendo aquela a maior prejudicada, é dificil que a réu
reclame, por meio do balango de prejuizos, as perdas que possa vir a sofrer em decorréncia
dos encargos sofridos que o cumprimento da decisdo pode representar, tal como a limitagad do
acesso a licencas de comercializagdo. E, portanto, incongruente sob esse aspecto afirmar que
essa decisdo do Tribunal Distrital favorece o infrator, pois essa medida ja é bastante honerosa
para que a infragdo continue e que se repita.

O prejuizo da infragdo da patente ndo limitou-se nesse caso ao prejuizo de
interesses privados somente, ja que essa também frustrou o interesse publico da necessidade
de invencao para o aprimoramento da sociedae no dmbito da seguranca nacional, saude ou
seguranca publicas, o funcionamento do comércio, ou outras areas comparaveis de vital
importancia para terceiros inocentes ou o publico em geral. Dessa maneira, embora o
deferimento da tutela jurisdicional permanente dependa da analise da proporcionalidade e do
peso do agravo sofrido pela peticionaria, também deve-se considerar fatores especificos que
ndo foram listados e ferem o interesse publico, pesando contra a redugédo dessa. Por fim, a
corte de apelacdo entende que a patente do método de venda on-line ndo é de interesse
publico o que néo justificaria o declinio da medida adotada; argumenta ainda que se a patente
ndo é considerada valida, essa deve ser reexaminada pelo PTO, que ja proferiu sua decisédo
final a respeito.

Normalmente, as peticionarias acusam as Varas Federais de estabelecer
remeédios jurisdicionais com em base de critérios automaticos, que sublimam os prejuizos por
elas sofridos em decorréncia da infragdo da patente, ndo sendo muitas vezes nem
considerados. No entanto, ainda que essas consideragdes das peticionarias ndo tenham
espago em um inquérito descricionario cuja natureza € ampla, é necessario apreciar o fato de
que uma aplicagdo de um remédio muito restritivo poderia provocar igualmente efeitos
negativos a concorréncia e a inovagao, assim como a infracédo a patente, em uma analogia
reversa. Assim a analise adequada dos resultados do teste das quatro abordagens, deve
levantar questdes que vao bem além das questdes especificas do presente caso e que
permitam uma melhor entendimento do caso por meio de uma legislacéo especifica, ao invés
apenas de declaragdes gerais sobre a correta aplicagdo desse teste, como concluiu a Suprema
Corte em sua avaliagéo.

No final do relatério, o tribunal de apelagdo resume ndo tem a intencéo ditar os
termos especificos de revisdo da decisdo, ndo impondo um valor especifico para a redugéo da
multa a ser paga pelo infrator ou anulagéo da tutela jurisdicional permanente, pois acredita que
a revisdo dentro dos critérios estabelecidos deva ficar a cargo do Tribunal do Distrito da
Virginia; mas acredita ser coerente, a despeito o seu papel limitado no poder descricionario em
ambito da Corte Distrital, a negagéo do pedido da MercExchange que pede pela ndo aplicagédo
do remédio permanente definido para o caso, ja que essa medida tém como objetivo coibir
infragbes futuras e ndo, apenas atuar no ressarcimento da parte lesada no presente.
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Pode-se classificar esse caso como um caso atipico em que o titular da patente
pode limitar seu licenciamento ao infrator, uma vez que no direito antitruste sua restricdo
injustificada resultaria em um tipo de conduta anticompetitiva, promovendo o fecamento de
mercados. Areeda et all (2004) observa que existem pouquissimos casos na jurisprudéncia
norte-america, assim como esse, em que os tribunais chegaram a limitar a discricionariedade
do proprietario da patente a fim de que fosse evitado o uso indesejado por terceiros; os
tribunais desse pais constataram em diversos processos violagdes a patentes, mas deixaram
de aplicar esse tipo de remédio, pois tratavam-se de bens essenciais a sociedade e sua
aplicacéo promoveria o uso indevido da patente. Esses autores ainda concluem que o efeito de
uma indenizag&o nesses casos seria similiar ao da determinacédo de uma licenga compulséria
equivalente a essa.

A adogdo desse remédio jurisdicional abre espaco para que outras empresas, que
tém como objetivo a detengdo de patente ndo para a produgdo de bens e servicos, mas
somente para sua comercializacdo, beneficiem-se da jurisprudéncia desse caso. E possivel
afirmar que, para essas empresas cuja principal atividade seja a comercializagdo de licencgas,
suas receitas sejam compostas dos royalties por elas cobrados, o que nos leva a supor que
seu intuito como empresa capitalista seja o de elevar suas receitas em conseqiéncia do
aumento exagerado dos royalties cobrados, que, em uma situagcdo em que existiria limitacéo a
utilizagéo da patente por outras empresas, poderia ser utilizado como instrumento de barganha
junto as empresas que tencionassem utilizar as patentes.

5. Consideragodes finais

Do ponto de vista tedrico Schumpeteriano, pode-se afirmar que as empresas
estdo sempre a criar estratégias a fim de retirar seus concorrentes do mercado em que atuam,
sendo a principal dessas a geracéo de inovagdes que criam monopélios temporarios para a
empresa. Nessa situagcdo, por um periodo de tempo limitado, a firma podera praticar precos
acima do custo marginal até o momento que suas seguidoras sejam capazes de imita-las.

Com o intuito de aumentar o tempo e os custos das concorrentes necessarios a
realizagdo de imitagbes, as firmas inovadoras fazem uso do direito de propriedade intelectual,
que garante ao seu titular o direito de exclusividade de produgao, distribuicdo e
comercializagdo de bem, servico ou marca patenteada. A unicidade do direito, contudo, n&o
garante a empresa a unicidade do mercado relevante, a despeito da tentativa de excluir
competidores, o que nos permite afirmar que as restricbes patentérias ndo caracterizam abuso

de poder de mercado imediatamente.

No entanto, a concessao de uma patente ou a restricdo ao acesso a uma licenca,
quando forem identificadas em situagdes tipicas do direito antitruste (atos de concentragéo ou
conduta), pode levar ao estabelecimento de uma situagédo anticompetitiva, embora deva ser
pesados os efeitos liquidos da concessdo de uma patente ou licenca frente a instauragéo do
ilicito antitruste. Talvez seus resultados sejam positivos e ainda que haja aumento da
concentracdo no mercado relevante, tornando a posi¢do da titular da patente dominante, o
estimulo a inovagéo e desenvolvimento cientifico e tecnologico supere o perigo do abuso de
posicao dominante, ou esse nao seja efetivo.

No que tange a andlise juridica, pautada nas legislacdes de Protegdo a
Propriedade Intelectual brasileira e americana, observa-se dispositivos que limitam a
concentragdo de mercados, o que levaria ao aumento da possibilidade de abuso de poder
econdmico, com restricdes a discricionariedade dos titulares da patente quanto a concesséo de
licencas, que em Uultimo caso sera compulséria a fim de que se atendam as exigéncias do
mercado com a produgdo de uma inovagéo por ele demandada, independentemente do seu
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titular ter condigbes econdmicas de viabilizar sua produgcéo. Da mesma forma, as leis de defesa
da concorréncia também possuem mecanismos que impedem a restricdo de entrada de
concorrentes no mercado relevante e também a exploragcdo de direitos de propriedade
industrial, intelectual e de tecnologia.

Para o caso dos Estados Unidos, ainda existe o reforco na analise de processos
antitruste que envolvam o licenciamento de propriedade intelectual: o Antitrust Guidelines for
the Licensing of Intellectual Property, que apresenta diretrizes para a analise de situagbes
dessa natureza. Entrementes, a eficiéncia na estruturagdo de uma anélise trazida pelo guia n&o
substitui a discricionariedade da interpretacdo que um juiz faz das leis, impedindo o
estabelecimento de analises incoerentes, como no caso estudo (eBay Inc. and Half.com Inc.
VS. MercExchange, L.L.C.).

A Suprema Corte decidiu, conforme analise do critério do teste das quatro
abordagens (que envolve o equilibrio entre a probabilidade de a peticionaria ter sofrido injuria
irreparavel; a inadequacado da indenizagdo para compensar o dano sofrido; balango entre os
prejuizos sofridos pela peticionaria e pelo réu; punigédo contraria o interesse publico) e favoravel
a decisdo do Tribunal Distrital, que a infragao cometida pela MercExchange superou o simples
desrespeito a patente, o que condicionaria a essa penalidade de pagamento de indenizag&o
equivalente ao valor do royalty devido ao titular da patente. A réu também infringiu o
licenciamento da patente, que a principio ndo havia sido negado pela eBay, e o interesse
publico, frustrando a necessidade de inovag&o e aprimoramento tecnoldgico.

Em virtude do estabelecimento de uma situagéo irreparavel no aspecto monetario
somente, foi definido além do pagamento de uma multa, o estabelecimento de tutela
jurisdicional permanente pela qual a titular da patente conquistaria poderes para restringir o
licenciamento a infratora, justificada como forma de coercado a repeticdo futura da infragcéo e
continuidade do delito.

Ainda que os criticos tenham sido desfavoraveis a decisdo pela tutela jurisdicional
permanente, uma vez que a concessdo desse “beneficio” ao titular em virtude da infragéo,
também esta potencialmente concedendo-lhe poder de mercado que pode se expressar com o
aumento do prego de licenciamento de patentes para outros interessados; pode-se afirmar que
o efeito liquido dessa é positivo. A coergcédo faz com que as empresas do mercado sintam-se
estimulada a inovar, posto que estdo em um ambiente juridico que Ihes oferece seguranca
efetiva contra possiveis infratores, superando o maleficio gerado pela restricdo da patente em
questao.

A despeito dessa analise, pode afirmar que a discussdo a respeito da adogéo
desse tipo de instrumento punitivo ainda possibilita outras interpretacdes, que ndo se esgotam
no espaco de artigo que serviu apenas para atica-la, uma vez que situagdes semelhantes ainda
ndo foram identificadas no sistema juridico antitruste ou sistema de protecéo a propriedade
intelectual brasileiro e carecem, portanto, de respaldo teérico para sua avaliagéo.
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