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RESUMO

A dissertacdo tem como objetivo verificar se é possivel aplicar a teoria da essential facility
ao direito da propriedade intelectual. O desafio esta em conciliar a obrigagdo de
compartilhamento de infraestrutura considerada essencial, imposta pela referida teoria
antitruste, e os direitos da propriedade intelectual, centrados justamente na exclusividade
da exploracéo da criagdo humana — inclusive, no direito de excluir terceiros por meio da
recusa de licenciar. Parte-se, incialmente, do estudo do direito antitruste e do
desenvolvimento da teoria nos ordenamentos juridicos dos Estados Unidos, Unido
Europeia e Brasil. Percebe-se que a teoria é bastante controversa na literatura académica
e na jurisprudéncia dos ordenamentos analisados e sdo apresentadas as principais criticas
a sua aplicacdo. Nos Estados Unidos, berco da essential facility, prevalece a postura
bastante relutante em aceitar o dever de compartilhamento, em raz&o do peso dado ao
caro direito constitucional de liberdade. Na Unido Europeia, em que o direito
concorrencial é instrumento para a consecucdo de objetivos como a integragdo entre seus
Estados-membros e a promogao da concorréncia, a teoria encontra menos resisténcia a
sua aplicagdo. No Brasil, a matéria é ainda incipiente, mas em razdo da finalidade
concorrencial de implementacdo de politicas publicas e por conta de principios
constitucionais como livre iniciativa e fungdo social da propriedade, j& ha casos de sua
utilizagdo. Para compreender a relagdo entre os dois institutos, analisam-se os direitos da
propriedade intelectual quanto & sua natureza juridica, fundamentos, contetdo e limites
(direitos exclusivos x interesse publico), recusa de licenciar e relagdo com o
desenvolvimento. Com a analise dos objetivos e fundamentos do direito antitruste e da
propriedade intelectual, demonstra-se que ambos, ainda que por caminhos diferentes, tém
como objetivo comum promover o bem-estar social. Dai passa-se a verificar a
possibilidade de aplicacéo das regras concorrenciais ao direito da propriedade intelectual,
com exame detido na teoria da essential facility nos Estados Unidos, Unido Europeia e
Brasil. Ao afinal, conclui-se que a resposta é positiva, em especial no ordenamento
juridico brasileiro, em que a propriedade intelectual esté limitada por sua funcéo social e
por regras antitrustes que consideram a recusa de contratar, em condigdes normais,
infracdo a ordem econémica. Defende-se a utilizacdo da teoria com parcimdnia e de forma
casuistica, em prol do equilibrio entre protecdo da concorréncia e direitos da propriedade
intelectual.

Palavras-chaves: Direitos da propriedade intelectual. Direito Antitruste. Teoria da
essential facility. Limites. Eficiéncia.



ABSTRACT

The dissertation assesses the possibility of applying the essential facility doctrine on
intellectual property rights. The challenge lies on harmonizing the duty to share the
facilities, imposed by the essential facility doctrine, and intellectual property rights,
whose grounds are precisely the exclusivity of its use and exploration, including the right
to refusal to license. The dissertation sets forth the development of the doctrine in United
States, European Union and Brazil. Indeed, one realizes that the doctrine is surrounded
by criticism. In the United States, where the doctrine was developed, courts are reluctant
in applying it, mainly due to issues concerning the constitutional right of liberty. In the
European Union, where antitrust is a tool to achieve member state integration and
competition, the essential facility doctrine finds a more fluid path to its application. In
Brazil, the development of the doctrine is still incipient. As the Brazilian antitrust law
works as an instrument for the development of public policy and due to the constitutional
rights of free enterprise and social function of property rights, there are cases in which
the doctrine was applied. To assess the relation between the two core issues of the
dissertation, one sets forth the main legal aspects of intellectual property rights, such as
nature, grounds, content and limits, refusal to license and development. In the third part
of the dissertation, one concludes that the grounds and objectives of antitrust and
intellectual property are the same, although through different paths, they both aim the
promotion of welfare. Therefore, it is possible to assess the applicability of the essential
facility doctrine on intellectual property rights in United States, European Union and
Brazil. Finally, the answer to the guiding question is in the affirmative, ie the intellectual
property in Brazil is limited by social function of property and antitrust rules that consider
the refusal to license, on a regular basis, antitrust infringement. Therefore, the study
concludes that the essential facility doctrine can be applied to balance competition and
intellectual property rights.

Keywords: Intellectual property rights. Antitrust. Essential facility doctrine. Limits.
Efficiency.
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1 INTRODUCAO

O ser humano pensa, estuda, se comunica, produz e espalha conhecimento a
todo momento. A atividade oriunda do intelecto é inerente ao préprio homem. A
manifestacdo da atividade intelectual ocorre de forma dispersa e pode ser apropriavel por
qualquer um que entre em contato com ela.

Na linguagem econdmica, isso significa que a informagdo ou criagdo
intelectual pode ser reproduzida sem rivalidade — a utilizagdo por um ndo obsta a
utilizagdo por outro. Essa caracteristica de disperséo leva ao free riding, ou seja, a que
terceiros peguem carona na criacdo alheia e passem a replicd-la sem ter participado de
seu custo, o que pode gerar desincentivos no futuro. Como forma de corrigir essa falha,
o Direito confere exclusividade na exploracdo econémica das criagdes intelectuais,
garantindo, por um lado, a recuperagdo do investimento e, por outro, impedindo que
terceiros a reproduzam, sem autorizacdo, de seus titulares. As criagcdes do intelecto,
portanto, recebem tutela juridica por meio dos direitos da propriedade intelectual.

No mundo atual, em que a informagdo é valiosa e ndo conhece limites
geogréficos, a propriedade intelectual vem ganhando papel de destaque como fator de
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico. Algumas das empresas com maior valor de
mercado, como Microsoft, Google, Apple e Facebook, estdo baseadas na criacdo de
tecnologia e informagdo, e ndo em ativos fisicos. Além do impacto econémico, as
inovagdes e criacBes também refletem na qualidade de vida da sociedade, por meio do
aumento do conforto, salde e abundancia. Nesse contexto, a propriedade intelectual
funciona como importante ativo para os conglomerados empresariais na disputa
concorrencial.

De outro lado, o direito da concorréncia regula os mercados e procura corrigir
falhas e deficiéncias inerentes ao sistema capitalista, com vistas a propiciar bem-estar
social. Por vezes, as cria¢Oes do intelecto geram ganhos econdmicos de tal ordem que sua
detentora alcanca uma posi¢éo de mercado muito superior as demais concorrentes.

Com isso, vem a tona o debate acerca da relacdo entre a propriedade
intelectual e o direito concorrencial. O caminho escolhido para analisar tal relacdo é por

meio do exame da teoria das essential facilities, oriunda do direito antitruste. A presente
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dissertagdo objetiva, pois, verificar a possibilidade de aplicagéo da teoria da essential
facility ao direito da propriedade intelectual no direito comparado — Estados Unidos e
Unido Europeia — e no direito brasileiro. O problema que d& norte a esta pesquisa esta na
possibilidade, ou ndo, de conciliar a obrigacdo de compartilhamento de infraestrutura
considerada essencial, imposta pela referida teoria antitruste, e os direitos da propriedade
intelectual, centrados justamente na exclusividade da exploragéo da criagdo humana —
inclusive, no direito de excluir terceiros por meio da recusa de licenciar.

O recorte temético escolhido tem importancia para a pesquisa cientifica no
Brasil, por ao menos duas razdes. Primeira, porque, nas Ultimas décadas, o Pais passou
por mudangas, como redemocratizacdo, estabilizacdo da moeda, abertura da economia
para empresas estrangeiras, privatizagdes, grande crescimento econdmico — atualmente
ocupa o posto de 72 maior economia do mundo, com PIB aproximado de 2,2 trilhdes de
délares (BANCO MUNDIAL, 2013) —, o que ampliou os espacos de atuagdo da iniciativa
privada e, como consequéncia, levou a maior ocorréncia de situacfes de posicdo
dominante e monopdlios.

Esse cenério tem mudado o foco de agdo das autoridades de defesa da
concorréncia. Se, no passado, ocupavam-se sobretudo da analise dos atos de concentracdo
e de investigacOes acerca da préatica de cartéis, hoje cresce a importancia do debate e de
investigacOes de infracbes cometidas por agentes econdmicos em posi¢do dominante.
N&o é incomum que titulares de direitos da propriedade intelectual ocupem posicdo
dominante no mercado e, eventualmente, abusem de tal posicéo, 0 que pode desaguar em
préticas anticoncorrenciais.

Além disso, o tema ainda é pouco debatido nacionalmente, ao passo em que
internacionalmente tem sido examinado e discutido mais intensamente — embora ainda
sem consenso. Em ambito internacional, busca-se analisar a aplicacdo da teoria da
essential facility na propriedade intelectual nos Estados Unidos e na Unido Europeia.
Optou-se pelos referidos ordenamentos juridicos, pois a teoria da essential facility advém
da jurisprudéncia e literatura académica norte-americanas e tem sido estudada e aplicada
tanto naquele pais, quanto na Unido Europeia. Ambos possuem vasto material
bibliogréafico acerca da matéria e sdo fontes recorrentes para o direito nacional. O exame
da referida experiéncia estrangeira incrementa a analise do tema na realidade brasileira.

Por essas razdes, entende-se que o estudo pode contribuir para o fomento das
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discussdes no Brasil.

Em suma, pretende-se fazer um estudo comparativo acerca da aplicacdo da
teoria da essential facility aos bens intelectuais nos ordenamentos juridicos dos Estados
Unidos e da Unido Europeia para coteja-la com a realidade juridica brasileira. Ainda
quanto ao corte metodoldgico, ressalte-se a opcéo por tratar do direito da propriedade
intelectual como um todo, de forma a abranger seus diversos direitos — industriais,
autorais e sui generis —, embora a licenga compulséria e a associacdo com o
desenvolvimento estejam mais fortemente ligadas a patentes. Nao se pretendeu limitar o
estudo da aplicacéo da teoria da essential facility a patentes, pois hé decisdes que analisam
0 seu cabimento a criacOes protegidas por direito autoral e desenho industrial. Além disso,
entende-se que a tematica passa a ser mais interessante justamente quando vai além do
estudo da patente, que ja é limitada pela licenga compulséria prevista no direito da
propriedade intelectual.

O método utilizado na dissertacdo é o indutivo, por meio de pesquisa
doutrinéria e jurisprudencial em a@mbitos internacional e nacional acerca de dois temas.
Primeiro, serdo analisados os contornos gerias da teoria da essential facility, de origem
do direito antitruste, e seus requisitos e aplicagédo pelos tribunais. Segundo, o direito da
propriedade intelectual e suas caracteristicas gerais, tais como direitos concedidos, funcéo
social e limitacBes a esses direitos. Feitas essas anélises de forma individualizada e geral,
serd verificada como a teoria da essential facility vem sendo aplicada aos direitos da
propriedade intelectual nos Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil.

Quanto a estrutura, a presente dissertacdo esta dividida, além desta introdugéo
e da concluséo, em trés capitulos.

Apos a introdugéo, o segundo capitulo se ocupa de analisar o arcabouco
tedrico da essential facility, sua origem, conceito e desenvolvimento. O segundo capitulo
estd subdividido em quatro topicos: (i) Estados Unidos; (ii) Unido Europeia; (iii)
Diferencas entre a teoria nos Estados Unidos e Unié&o Europeia; e (iv) Brasil.

O primeiro topico analisa o desenvolvimento da teoria da essential facility
nos Estados Unidos. Parte-se, incialmente, do exame da evolucdo histérica do direito
antitruste, por ser o bergo do instituto. Estuda-se a origem das leis concorrenciais, seus
contetdos e objetivos, o ambiente econdmico e social em que foram promulgadas e as

principais escolas econémicas que influenciam a aplicagdo das normas antitruste.
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Compreendidos o marco institucional e as bases tedricas dos movimentos académicos,
passa-se a uma analise geral acerca da aplicagdo das normas concorrenciais ao longo das
ultimas décadas na experiéncia norte-americana. O objetivo, nesse ponto, é compreender
as peculiaridades do sistema concorrencial no qual a teoria da essential facility esta
inserida. Em seguida, estuda-se a construgéo jurisprudencial da teoria da essential facility,
em que sdo analisados quatro casos julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos,
bem como dois processos judiciais — MCI Corp. vs. AT&T e Verizon vs. Trinko — em que
a teoria foi mencionada expressamente pela Corte de Apelacdo do Sétimo Circuito e pela
Suprema Corte, respectivamente. Para além dos casos concretos, apresenta-se ainda a
posicdo da literatura académica acerca do tema. Ao final, sdo apresentadas as principais
criticas realizadas pela literatura académica, bem como posicoes favoraveis a aplicacéo
da teoria pelos tribunais norte-americanos.

No segundo topico, estudar-se-a o desenvolvimento da teoria da essential
facility na Unido Europeia. Seguindo a sistematica do topico anterior, entende-se que,
antes da andlise da teoria em si, é necessario compreender o sistema concorrencial em
que ela esta inserida. Por isso, inicia-se o estudo com a evolugdo do direito concorrencial,
0 que implica, nesse caso, em examinar a formacdo da propria Unido Europeia e sua
estrutura institucional. Apé6s a analise do sistema concorrencial e seus objetivos e
fundamentos no direito comunitario, passa-se a estudar a aplicacdo da teoria da essential
facility pelos Tribunais da Unido Europeia, sequida de posi¢fes doutrinarias.

O terceiro topico versa sobre as diferencas da teoria da essential facility nos
Estados Unidos e na Unido Europeia, em razéo de posicdo jurisprudencial divergente
entre os dois ordenamentos juridicos.

Por fim, o quarto topico trata do Brasil. Tal como se fez nos topicos que
versaram sobre Estados Unidos e Unido Europeia, inicia-se o estudo com breve
introdugdo acerca do direito concorrencial, seus objetivos, fundamentos, legislagdes
constitucionais e infraconstitucionais. Compreendido seu funcionamento, passa-se ao
estudo tedrico da essential facility, por meio da analise da literatura académica acerca de
sua compatibilidade com o ordenamento juridico nacional, sua natureza juridica e
conceito. Em seguida ao exame das li¢des doutrinarias, estuda-se de que forma a teoria
vem sendo aplicada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econdmica — CADE.

Especificamente, analisa-se trés casos em que a teoria da essential facility foi
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expressamente mencionada pela autoridade brasileira de defesa da concorréncia.

Uma ultima observacdo em relacdo ao segundo capitulo é necessaria. Como
mencionado, os topicos acerca da teoria da essential facility nos Estados Unidos, Unido
Europeia e Brasil iniciaram seus estudos com a analise do direito concorrencial nos
respectivos ordenamentos juridicos. O corte metodoldgico se deu a partir do final do
século XI1X, com énfase no século XX, em razdo de ser o periodo em que as principais
leis concorrenciais foram editadas e, a partir do qual, o antitruste se desenvolveu com
mais forca.

J& no terceiro capitulo, analisa-se de forma geral o direito da propriedade
intelectual. Vale mencionar que a metodologia a ser utilizada sera distinta daquela
empregada no segundo capitulo. Aqui ndo se divide o estudo de acordo com cada
ordenamento juridico — Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil. Como se trata de um
ramo do direito altamente internacionalizado e com certo grau de harmonizagdo —
diversos tratados internacionais compdem o direito da propriedade intelectual, em
especial, o acordo TRIPs, que assegura direitos minimos seguidos por mais de 150 paises
—, optou-se pela andlise de seus contornos gerais, independentemente do pais ou bloco.
Ressalte-se, no entanto, que alguns temas, por conta das peculiaridades em seus
ordenamentos, serdo pontuados de forma individualizada.

O terceiro capitulo estd, pois, subdividido em 4 tdpicos: (i) historico e
natureza juridica, em que se apresenta um breve introito acerca da evolugdo da
propriedade intelectual, o qual leva & compreenséo, por sua vez, de sua natureza juridica;
(i) fundamentos que justificam sua protecéo pelo Direito; (iii) contetdo e limites, em que
se estuda o direito de exclusiva garantido pela propriedade intelectual, bem como
limitacBes impostas pelo proprio sistema, como o atendimento ao interesse publico. Nesse
topico, o interesse publico foi analisado de forma geral e também de modo especifico em
relagdo aos Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil, especialmente, por conta das
diferencas inclusive, semanticas entre os sistemas que adotam a commow law e o civil
law — no ordenamento juridico dos Estados Unidos, por exemplo, ndo h4d mencédo ao
principio da funcédo social, tal como conhecido em paises europeus de tradicdo romano-
germanica e no Brasil.

Ainda nesse subtopico, estuda-se a recusa de licenciar direitos da propriedade

intelectual. Esse é um ponto importante para a dissertacdo, pois visa a analisar o direito
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garantido pela propriedade intelectual de o titular recusar o licenciamento de seu bem, o
que, em tese, vai de encontro a teoria da essential facility. Examina-se também o limite
ao livre exercicio do titular do direito da propriedade intelectual de recusar seu
licenciamento. Dito de outra forma, analisar-se-& a limitacdo imposta dentro do sistema
da propriedade intelectual por meio do instituto da licenga compulséria. O foco nesse
topico ndo serd, pois, o dever de compartilhamento da teoria da essential facility, oriunda
do direito antitruste, mas sim de instituto previsto no prdprio direito da propriedade
intelectual — a licenga compulséria. Inicialmente, a licenga compulsoria seré analisada de
forma geral, com foco em dispositivos legais de tratados internacionais, como a
Convencédo da Unido de Paris e o TRIPs. Em seguida, parte-se para sua analise de acordo
com os ordenamentos juridicos dos Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil. Novamente,
0 estudo individualizado é necessario, em razdo das peculiaridades da licenga
compulsoria nos referidos ordenamentos; e (iv) o papel do direito da propriedade
intelectual no desenvolvimento, em que se analisa a contribuicdo desse direito para o
desenvolvimento econdmico e social. O objetivo é construir fundamentos para a resposta
da presente pesquisa — quanto & possibilidade de restringir o direito da propriedade
intelectual com base na aplicacgéo de teoria oriunda do direito antitruste.

O quarto capitulo é o coragéo da presente dissertacdo, pois trata justamente
da aplicacdo da teoria da essential facility aos direitos da propriedade intelectual. Antes
de enfrentar tal questdo, estuda-se, inicialmente, a relagdo entre direito antitruste e
propriedade intelectual, de modo a revelar seus pontos de tensdo e congruéncia para,
entdo, examinar a aplicacdo tedrica e jurisprudencial da teoria aos bens do intelecto. O
capitulo est4, pois, dividido em cinco subtdpicos: (i) relagdo entre concorréncia e
propriedade intelectual; (ii) a questdo nos Estados Unidos; (iii) a questdo na Unido
Europeia; (iv) Estados Unidos x Unido Europeia, em que serdo delimitadas as
semelhancas e, principalmente, as divergéncias que marcam os dois sistemas divididos
pelo Atlantico; e (v) a questéo no Brasil.

Vale ressaltar que a pesquisa de julgados teve como ponto de partida a fonte
doutrinaria. A partir da mengdo do caso na doutrina, buscou-se a fonte originaria para
compreensdo e aprofundamento do estudo. As decisbes das cortes norte-americanas
foram obtidas, principalmente, do portal de internet www.findlaw.com. J& os julgados

europeus foram colhidos do sitio oficial de legislacbes da Unido Europeia, http://eur-
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lex.europa.eu/. Além disso, notadamente no que toca ao Brasil, a pesquisa foi realizada
nos bancos de dados do Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia, CADE.
Os julgados apresentados ao longo do trabalho foram escolhidos por sua
relevancia acerca da matéria. Em razdo do limite de péginas e para dar maior objetividade
a anélise, ndo se fez a descricdo de todos os fatos e teses juridicas debatidas; deu-se
prioridade ao destaque daquilo que pareceu mais relevante ao objeto da dissertagéo.

Ao final, apresentar-se-4 uma conclusdo com o resultado da pesquisa.
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2 TEORIA DA ESSENTIAL FACILITY: ORIGEM, CONCEITO E
DESENVOLVIMENTO

No século XVIII, o liberalismo econdmico de Adam Smith pregava a
protecdo da propriedade, a liberdade de contratar e a livre concorréncia, sem necessidade
de intervencéo do Estado no mercado. Para Smith, cada ser humano procuraria aquilo que
fosse melhor para si, o que levaria automética e inconscientemente a melhoria da
sociedade como um todo. O progresso seria, entdo, natural. Por isso, defendia a
desnecessidade de impor limites & liberdade da concorréncia e que a intervencéo do
Estado na economia deveria ser minima (SMITH, 1976). Nesse cenario, a prote¢éo da
concorréncia ocorria como um valor em si mesmo, ou seja, valor absoluto, que ndo podia
ser sacrificado em homenagem a outros valores.

O livre mercado acabou por gerar concentragdo de capitais, especificamente
formacdo de carteis e de trustes, instabilidade e diminuicdo do nimero de empresas
(FORGIONI, 2013). O sistema do laissez-faire, portanto, encontrou resisténcia da
sociedade e pressdes populares pela regulamentacdo da concorréncia e maior intervengao
do Estado no mercado. Nesse contexto, os Estados Unidos promulgaram, em 1890, sua
lei antitruste, conhecida também como Sherman Act, sendo um dos precursores! na edigéo
de leis concorrenciais.

Um dos pilares da presente dissertagdo € o estudo da teoria da essential
facility, surgida no bojo da aplicacdo de normas antitruste pelo Judiciario norte-
americano, como sera adiante examinado.

Na sua tradug&o livre para portugués, a expressdo essential facility doctrine
corresponde & teoria da instalacdo essencial. Ndo h4, contudo, uniformidade quanto a sua
utilizacdo pelos juristas brasileiros. Aragéo (2004), Sundfeld (2005) e Buchain (2006)

usam o termo na sua mencionada traducdo literal “instalacGes essenciais”, por outro lado,

1 Né&o obstante o Canada tenha sido, no periodo moderno, o primeiro pais a editar sua lei concorrencial,
no ano de 1889, o diploma mais significativo e de maior influéncia para os paises ocidentais foi o
Shermam Act, de 1890 (GABAN; DOMINGUES, 2012). Inclusive, faz sentido que os Estados Unidos
sejam precursores no direito antitruste, pois como afirma Grau (2010), o direito econémico, nele inserido
0 antitruste, presta-se a defender o capitalismo. As leis antitrustes ttm como fim, portanto, preservar o
modo de producéo capitalista, que tem os Estados Unidos como seu grande representante.

18



Saloméo Filho refere-se ao termo como “bem essencial”. Santos (2006) prefere “estrutura
essencial”, e Forgioni (2013) utiliza termos diversos, como “facilidade essencial” e
“infraestrutura essencial”. Em espanhol, utiliza-se a expresséo “instalaciones essenciales”
(GARCIA-MORATO; ORTIZ, 2003, p. 32). Nester (2006, p. 179), por sua vez, entende
que a “expressdo capaz de traduzir com maior precisdo o conceito que da base a teoria
das essential facilities” € infraestrutura, uma vez que tal termo significa conjunto
organizado de bens ou servigos, que serve para a execugdo de uma determinada atividade
econdmica?.

Trata-se de teoria juridica bastante controversa, excepcional a regra geral de
que nenhum agente econdmico — nem mesmo monopolista — estd obrigado a
negociar/contratar com um concorrente (HOVERKAMP, 1993). Ndo h& uniformidade
quanto ao seu conceito e requisitos, que podem variar de acordo com cada sistema legal
(OCDE, 1996), contudo, ainda que com algumas peculiaridades, é possivel identificar seu
contetdo fundamental. Trata-se do dever de compartilhamento de uma infraestrutura
essencial por prego razoavel. E importante dar énfase ao aspecto de que esse dever
juridico surge diante sobretudo de dois requisitos, a constatacdo de que a estrutura é
essencial & participacéo no mercado e a recusa de seu detentor em negociar sua utilizag&o.

Como explica Neale (1970), pioneiro na analise da teoria, um monopolista
que domina uma infraestrutura considerada essencial na sua industria ou comércio esta
apto, na pratica, a impedir o acesso de novos entrantes, o que o autor chama de bottleneck
monopolies (ou monopdlios de gargalo)®.

O dever imposto pela aplicagdo da teoria da estrutura essencial decorre da
percepcdo de que haverd violacdo de leis antitruste se houver exploragdo do monopoélio
natural de forma a excluir terceiros ou coloca-los em posigéo de desvantagem arbitraria
(SULLIVAN, 1977).

2 Ao longo da dissertacdo, a teoria serd mencionada em sua expressdo em inglés, consagrada na literatura
académica internacional e também pelas expressdes utilizadas pelos juristas brasileiros, em especial,
“infraestrutura essencial”, “estrutura essencial” e “instalagdo essencial”, com vistas a proporcionar uma
leitura mais escorreita.

3 Para autores como Neale (1970), Troy (1983) e Marquardt e Leddy (2002), a essential facility doctrine
coincide com a bottleneck theory (teoria do gargalo) e sdo tradadas conjuntamente. Para Werden (1987),
contudo, ha diferencas entre ambas. A teoria do gargalo diverge quanto a essencialidade da infraestrutura.
Nessa, ela ndo é tdo essencial ao mercado, como ocorre na essential facility doctrine. Via de consequéncia
para essa Ultima ha imposi¢do antitruste mais severa de compartilhnamento, enquanto na teoria do gargalo,
normalmente, a questao é resolvida por meio de uma parceria (joint venture).
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Diante dessas caracteristicas, é possivel extrair que esse instituto guarda
relagdo com o chamado dever de contratar (duty to deal) presente, especialmente, nos
servicos publicos. O que os diferencia é que aquele que presta servigos publicos aceita de
antem&o ser submetido & regulacdo estatal, ou seja, abre méo de parcela de sua livre
iniciativa comercial. Nesse contexto, o duty to deal ndo encontra maiores resisténcias
ideoldgicas e pode ser explicado a partir da légica de predominancia do interesse publico.
J& na aplicacdo da teoria da essencial facility a intervencgdo ocorre dentro de um mercado
livre, eminentemente concorrencial. Trata-se, pois, de intervencdo mais vigorosa na
liberdade individual e, logicamente, mais controversa.

O objetivo dessa teoria é garantir acesso razoavel a infraestruturas escassas e
monopalios naturais, cuja instalagdo ndo é passivel de duplicacéo, o que impde o dever
de permitir o acesso em termos negociais razoaveis e ndo-discriminatorios (SULLIVAN,
1977).

Em geral, a teoria das instalagdes essenciais ndo esta prevista expressamente
nas normas que compreendem o direito antitruste dos Estados Unidos, Unido Europeia e
do Brasil. Por outro lado, h& previsdo em leis que tratam de setores regulados, como
telecomunicacOes, energia elétrica, petroleo etc. A teoria vem sendo construida nas
ultimas décadas por decisdes de tribunais judiciais e administrativos (ARAGAO, 2004).

Como se trata de uma construcdo doutrinria e jurisprudencial, estudar-se-a,
inicialmente, o desenvolvimento da essential facility doctrine nos Estados Unidos, berco
do instituto e do proprio direito concorrencial, e na Unido Europeia — fonte constante de
influéncia no direito concorrencial brasileiro —, para entdo analisar o instituto no Brasil.
O estudo da teoria das instalacBes essenciais nesses dois sistemas juridicos — EUA e

Unido Europeia — interessa ainda por apresentarem posigdes antagonicas entre si.

2.1 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA ESSENCIAL FACILITY NOS
ESTADOS UNIDOS

O desenvolvimento que os Estados Unidos vinham experimentando ao longo

do século XIX produziu ganhos positivos como o crescimento da economia, mas gerou
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problemas, como a concentragéo de renda, eliminacdo de empresas de menor porte, a
formacéo de trustes etc. Como reacdo, intensificaram-se pressdes para que o Estado
passasse a intervir na economia, considerando que a mdo invisivel ndo era capaz de
regular o mercado (BRODER, 2005).

Nesse contexto de descrenca em relagdo a autossuficiéncia do mercado para
corrigir suas falhas e dirigir o curso da economia, bem como de forma a atender aos
anseios sociais, o Congresso dos Estados Unidos promulgou, em 1890, sua lei
concorrencial, conhecida como Sherman Act ou Lei Antitruste (LEMLEY, 2007). A lei
contém 08 (oito) dispositivos legais, sendo os artigos primeiro e segundo os de maior
relevancia, pois tratam dos principios do antitruste, especificamente, limitagdo do
comércio e monopolio, respectivamente. A violacdo dos artigos 1° e 2° d& ensejo a
aplicacio de penas de natureza civil e criminal (ESTADOS UNIDOS, 1890). A época de
sua promulgacéo, o objetivo imediato era combater os trustes formados no Pais durante a
Revolucdo Industrial — dai seu nome —, mas seu foco principal era estimular a
concorréncia e proteger a liberdade de atuacdo da empresa (AREEDA; KAPLOW,;
EDLIN, 2004).

Além do Sherman Act, o Congresso norte-americano editou, em 1914, o
Clayton Act, que prevé a possibilidade de se impedir a formagdo de monopdlios e carteis,
e ndo apenas de combaté-los, bem como tipifica algumas préticas restritivas da
concorréncia, como a venda casada (LEMLEY, 2007). No mesmo ano, foi promulgado o
Federal Trade Commission Act, que instituiu a agéncia responsavel por regulamentar e
aplicar as leis antitruste — o Federal Trade Commission - FTC (Comisséo Federal do
Comércio). Nos termos de seu artigo 5°(a)(2), o FTC é responsavel por impedir pessoas,
parcerias ou companhias (exceto aquelas em determinados setores regulados) de usar
meétodos, atos ou praticas desleais de concorréncia (ESTADOS UNIDOS, 1914).

O sistema concorrencial norte-americano conta, além do Federal Trade
Commission - FTC, com o Department of Justice’s Antitrust Division - DOJ
(Departamento de Justica Antitruste), que juntamente com o FTC implementa medidas
regulatérias e sdo responsaveis pela aplicagdo das leis federais antitruste (US
DEPARTMENT OF STATE).

A primeira metade do século XX é marcada, ainda, pela promulgagéo de

outros atos normativos que forjaram o panorama institucional do direito antitruste nos
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Estados Unidos, tais como o Robinson-Patman Act* (1936), para protecdo de empresas
de pequeno porte, a Cella-Kefauver Amendments to the Clayton Act (1950) e o Hart-
Scott-Rodino Act (1976) sobre atos de concentragdo (BRODER, 2005).

Tanto o Sherman Act, como as demais normas norte-americanas que
compdem o sistema antitruste sdo consideradas gerais, vagas, abertas e constantemente
preenchidas por decisBes judiciais e precedentes, como é caracteristico do sistema da
common law (HOVENKAMP, 1985).

O estudo do direito concorrencial, sobretudo quanto a seus aspectos
histdricos, demanda a observancia do momento econdmico, social e politico por que passa
a sociedade. Como afirma Forgioni (2013), as regras de concorréncia, de forma geral,
encerram uma opgao politica, ou seja, o direito da concorréncia € instrumento de uma
dada politica econdmica e desempenha funcdes distintas em cada sistema juridico e
momento historico especifico. Nessa mesma linha de pensamento, Broder (2005) destaca
que a executabilidade (enforcement) das leis antitruste pode ser comparada ao movimento
de um péndulo, pois oscila de uma posico rigorosa a outra mais branda. E dizer, a
interpretacdo dos dispositivos legais varia de acordo com 0 momento econdmico, social,
juridico e politico pelo qual passa a sociedade.

Além disso, teorias econbmicas sdo consideradas fundamentais para a
compreensdo do sistema antitruste, pois procuram fundamentar as normas concorrenciais,
em especial, estabelecer seus objetivos e limites de protegdo (AREEDA; KAPLOW,;
EDLIN, 2004). Como destaca Posner (2001), apds mais de um século de decisbes
judiciais nesse campo, ndo ha duvidas de que o guia do antitruste é a economia.

Na analise da interacdo entre legislacdo antitruste e mercados, é possivel
identificar, em especial, duas escolas de pensamento que passaram a influenciar a
aplicacdo das normas antitruste nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século
XX.

De um lado, a Escola de Harvard ou Escola Estruturalista, que surgiu por
volta da segunda guerra mundial e prevaleceu com mais intensidade até as décadas de
1970 e 1980. A Escola de Harvard prega, em linhas gerais, que as concentragfes do

mercado devem ser evitadas, pois causam prejuizos as relacdes econbmicas, pelo que

40 Robinson-Patman Act foi muito criticado sob o argumento de que contraria os objetivos do antitruste
nos Estados Unidos e por isso pouco aplicado pelas agéncias antitruste, apesar de permanecer em vigor
até os dias atuais (BRODER, 2005, p. 32).
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defende o aumento do numero de agentes que atuam no mercado, bem como que a
concorréncia tem um fim em si mesma. Rejeita-se tanto a aplicacdo da teoria do preco
(price theory) quanto a busca pela concorréncia perfeita. Seus principais expoentes séo
John M. Clark, Lawrence Sullivan, D. Turner, Blake e Philip Areeda, que normalmente
analisam uma indUstria especifica e examinam problemas concorrenciais por meio de
pesquisas empiricas, ao invés de recorrerem a uma teoria econdmica geral (BERGH;
CAMESASCA, 2001).

Do outro lado, figura a Escola de Chicago, surgida na década de 1950, a partir
dos estudos de Ronald Coase e Guido Calebresi®, e se desenvolveu com as contribuicdes
de diversos autores, dentre eles, Robert Bork e Richard Posner (BRODER, 2005). As
bases da escola estdo ligadas & teoria neoclassica do preco — firmas que se comportam
com racionalidade econdmica buscam maximizar seus lucros, o que gera condutas
concorrenciais, sendo o mercado capaz de corrigir eventuais falhas, e a analise da
microeconomia, sendo por isso conhecida também como analise econémica do direito.
Seus estudos defendem, resumidamente, a eficiéncia econdmica para o alcance do bem-
estar do consumidor, o que deve ser buscado por meio do menor grau de regulamentagéo
da economia pelo Estado. A linha de pensamento de Chicago entende que a concorréncia
ndo é um valor em si mesmo, pois tal finalidade implicaria prejuizos ao consumidor, ao
impedir a formag&o de economias de escala que proporcionam a reducdo de pregos e o
alcance da eficiéncia. Por fim, a Escola de Chicago atribui a eficiéncia econdmica o
objetivo principal da interpretacdo e aplicagdo das normas antitruste (BERGH,;
CAMESASCA, 2001).

Examinar o marco institucional e as bases tedricas dos movimentos
académicos que mais influenciam a aplicacéo do direito antitruste permite trilhar o curso
histdrico do direito antitruste na experiéncia norte-americana.

Nos primeiros anos de vigéncia do Sherman Act, é possivel perceber que a
opcao politica foi a de combater os trustes e a concentracéo de capitais (BRODER, 2005),
ou seja, qualquer ato que, per se, restringisse 0 comercio e a concorréncia era considerado
ilegal, independentemente de sua justificativa (SULLIVAN; HARRISSON, 2003) - linha

de pensamento mais ligada a Escola de Harvard. E nesse contexto que foi julgado o

5 Embora seja professor da Universidade de Yale, Calabresi é associado ao movimento académico da
Escola de Chicago em razdo dos seus estudos na area de direito e economia (BRODER, 2005).
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emblemético Standard Oil Co v. United States, 221 U.S. 1 (1911), em que a Suprema
Corte considerou ilegal o monopdlio da produgo e distribuigéo de petroleo pela Standard
Oil Co, em violacéo ao artigo 2° do Sherman Act (AREEDA; KAPLOW; EDLIN, 2004).

Com a depresséo de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, houve retragdo na
aplicacdo das leis concorrenciais. O momento politico e econémico demandava esfor¢os
para recuperar a inddstria e atender as demandas de uma nagdo em guerra. Por isso, mais
do que proteger o mercado contra a concentragdes, a aplicagdo das normas antitruste
recebeu interpretacdo mais branda, de modo a favorecer a concentragdo e ganhos de
escala de grandes grupos empresariais (HOVENKAMP, 1985).

Esse panorama se modifica novamente entre as décadas de 1955 a 1980,
consideradas como a era de ouro da economia norte-americana, por conta do rapido
crescimento, em especial, apos a guerra. Tendo por base teérica a Escola da Harvard, o
arcabouco normativo do antitruste volta a ser aplicado com rigor, e foi nesse periodo que
executivos foram condenados, pela primeira vez, a penas privativas de liberdade com base
nas leis concorrenciais e que agdes coletivas foram ajuizadas em massa perante 0S
Tribunais dos Estados Unidos (BRODER, 2005).

O movimento pendular da aplicacéo da legislacéo antitruste muda novamente
de direcdo — e de Escola — na década de 1980. Esse periodo é marcado pela ascensdo
econdmica de Japdo e Alemanha no comércio exterior, o que gerou perda de
competitividade das empresas norte-americanas, que sofriam restrigdes a seu crescimento
e concentracdo de grupos econdmicos em virtude da politica antitruste vigente até entéo
(SULLIVAN; HARRISSON, 2003).

Agora mais influenciadas pela Escola de Chicago, as Cortes passaram a
flexibilizar a aplicagdo do Sherman Act, e a aplicar frequentemente a regra da razéo (rule
of reason)®. Trata-se de método interpretativo que prevé a punicdo apenas para as
condutas que ndo sejam razoaveis e que gerem impactos significantes na concorréncia,
ou seja, somente sdo consideradas ilegais as praticas que restringem a concorréncia de
forma ndo razoéavel (diferenciacéo entre os good trusts e os bad trusts) (SULLIVAN,

1977). A proibicdo, portanto, ndo é per se e as praticas que ndo impliqguem obstaculo

6 Deixa-se claro que a regra da razéo ja era aplicada pelas Cortes norte-americanas ha muitas décadas,
inclusive, atribui-se ao caso Standard Oil Co v. Unites States 221 U.S. 1, julgado pela Suprema Corte, em
1911, a aplicacéo do referido método interpretativo pela primeira vez e ao caso Chicago Board of Trade
v. United States 246 U.S. 231 o desenvolvimento da regra (SULLIVAN; HARRISSON, 2003).
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desarrazoado ao livre comércio sdo permitidas. Nesse periodo, em especial durante o
governo do Presidente Ronald Reagan, eleito em 1980, fica clara a forte ligacdo entre
antitruste e opcdo politica, uma vez que prevalecia na politica os ideais neoliberais, que
encontravam respaldo juridico nas teorias da Escola de Chicago (BRODER, 2005).

Durante o governo Clinton, de 1992 a 2000, o péndulo oscilou em dire¢éo ao
aumento da fiscalizacdo, em razdo da politica do governo de combater préaticas
anticoncorrenciais. Por fim, em 2000, a coercibilidade das leis antitruste ndo era foco
inicial do governo George W. Bush, contudo, com o passar dos anos, ganhou relevancia
e alcance internacional, o que gerou fortes punicdes contra empresas e cidadaos
americanos que realizavam negdcios no exterior e tentavam se beneficiar de leis antitruste
mais brandas (BRODER, 2005).

Nos ultimos anos, especialmente, apés a crise mundial de 2008, a Escola de
Chicago tem perdido forga e surgido um movimento conhecido como Post-Chicago
Economics, que embora parta de pressupostos construidos pela Escola de Chicago, busca
aperfeicoa-los pela anélise de situacBes concretas e dinamicas. Para esse movimento, 0
objetivo do direito antitruste ndo é apenas a maximizagdo do bem-estar social, por meio
da eficiéncia econdmica, mas também um instrumento para atingir outros objetivos
econdmicos, como o fomento das pequenas e médias empresas (GRAU-KUNTZ, 2012).

Feito o historico, passa-se ao exame mais especifico da aplicacéo da teoria da
infraestrutura essencial nos Estados Unidos, que foi construida a partir da jurisprudéncia
daquele Pais.

O caso considerado paradigma no estudo do tema é o United States vs.
Terminal Railroad Association of St. Louis, julgado pela Suprema Corte dos Estados
Unidos em 1912 (COTTER, 2010). O processo se refere & constituicdo da companhia
Terminal Railroad Association por um grupo de concorrentes do setor de ferrovias, com
0 objetivo de controlar as estruturas consideradas estratégicas, como a ponte do rio
Mississipi e os trés terminais ferroviarios que levavam & entrada e a saida da cidade de
St. Louis, no Estado de Missouri. Na prética, a associacdo formada por esse grupo
constituiu um monopolio que controlava todos 0s canais de transporte naquela regido. Os
entdo acionistas passaram a controlar o acesso de terceiros aos terminais e a fixar tarifas
pelo seu uso, bem como pelo transporte de cargas na regido (ESTADOS UNIDOS,
Suprema Corte, 1912).
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A Suprema Corte entendeu que o0s precos fixados para 0s concorrentes que
ndo faziam parte do acordo passaram a ser arbitrarios, uma vez que discriminavam de
forma abusiva trajetos e certas rotas de transporte. Além disso, ponderou ndo ser viavel,
em razdo dos custos e de problemas geogréficos, a construcdo de novos terminais pelos
concorrentes que ndo faziam parte do grupo de controle. Consequentemente, essa situagao
restringia a concorréncia e impedia que os demais concorrentes utilizassem os terminais
(facilities) de St. Louis, pelo que as praticas comerciais do grupo foram consideradas
abusivas e contrérias ao disposto nos artigos 1° e 2° do Sherman Act. Em decis&o unanime,
a Suprema Corte determinou que fosse concedido acesso igualitario aos demais
concorrentes ndo-membros da associagdo, em termos razoaveis e ndo discriminatorios.
Apenas no caso de descumprimento de tal determinacdo é que a associagdo seria
dissolvida (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1912).

Em suma, a Suprema Corte decidiu — ndo pela dissolug¢do do grupo formado
e a volta das estruturas para serem operadas por duas ou trés companhias independentes
— mas por impedir o monopolio da ferrovia nos termos pactuados pela associacéo,
justamente por considera-la essencial ao livre comércio e a livre competicdo entre 0s
agentes do mercado (AREEDA; HOVENKAMP, 2006). Assim, o julgado imp0s o dever
de negociar, em termos razoaveis e nao discriminatorios, com os demais concorrentes do
mercado a utilizagdo dos terminais (infraestruturas) considerados essenciais. Justamente
por isso a decisdo e considerada como precursora no reconhecimento da essential facility
doctrine, ainda que o julgado ndo tenha feito referéncia expressa a teoria (BRODER,
2005).

Em sentido contrario, para Reiffen e Kleit (1990), o caso € interpretado de
forma errbnea, uma vez que trata de hip6tese de monopdlio horizontal (aquisicdo do
Terminal por empresas concorrentes, ou seja, com relagéo direta de concorréncia com as
demais companhias que dependiam das instalacfes terminais) e é utilizado como
precedente para casos posteriores de aplicacdo da teoria da infraestrutura essencial nos
setores de telecomunicacdes, energia e petroleo, marcados pela integragéo vertical’.

Areeda e Hovenkamp (2006) também afirmam que a teoria esté relacionada a casos de

7 A integracdo vertical ocorre quando um agente econ6mico opera em dois ou mais niveis de producéo ou
distribuicdo em uma cadeia particular de producéo ou distribuicéo, ou seja, atua em mercados diversos,
mas complementares. Como exemplo, cite-se uma refinaria de petroleo que também é proprietaria e opera
seus proprios postos de gasolina no varejo. Ha nesse caso integracédo vertical (HOVENKAMP, 1993).
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integracdo vertical e que, em regra, somente concorrentes sao partes legitimas para ajuizar
acOes antitruste. Para ilustrar a questdo citam como exemplo a hipdtese em que um
monopolista apenas produz gas, mas nao o vende diretamente. Em seguida, ele abre
espago para algumas empresas do mercado levarem o gas, e ndo para outra, pelo que essa
ultima ajuiza acdo com base na teoria da essential facility. Se essa recusa de contratar
com a autora da acéo for baseada na falta, por exemplo, de espagco fisico, ndo ha violagéo
antitruste. Se essa recusa resultar de algum problema pessoal ou razGes ndo econdmicas,
podera gerar direito & indenizacdo, mas ndo condenacdo por violagdo antitruste ou
obrigacdo no compartilhamento do gasoduto. Por outro lado, se a recusa advier de
contratos exclusivos celebrados entre o detentor do gasoduto e algumas empresas, com o
objetivo de impedir a atuacéo dos demais agentes no mercado, podera ensejar condenagdo
por violagdo antitruste. Com isso, 0s autores resumem a teoria como o dever de o
monopolista compartilhar sua infraestrutura em casos especiais, em que ha relacdo de
concorréncia.

Décadas mais tarde, em 1945, a Suprema Corte norte-americana julgou o caso
Associated Press v. United States, também mencionado como exemplo da teoria da
infraestrutura essencial (AREEDA; HOVENKAMP, 2006). A Associated Press (AP) é
uma agéncia de noticias composta por diferentes veiculos de comunicagdo, como jornais,
estacOes de réadio e televisdo, que pagam uma taxa para utilizar o material produzido. Na
época do julgado, mais de 1200 entidades assinavam a AP, e a agéncia bloqueava a
assinatura de novos membros que fossem concorrentes diretos de seus membros, bem
como exigia que seus membros produzissem noticias exclusivas para a AP (ESTADOS
UNIDOS, Suprema Corte, 1945).

Na pratica, ndo-membros ndo poderiam obter noticias da AP e nem de seus
membros individualmente. Para a Suprema Corte, essas préaticas atribuiam grande poder
de mercado a AP, limitavam a oportunidade de um novo jornal competir em mercados
em que membros da AP j& publicavam, pelo que foram consideradas ilegais. No entender
do Poder Judiciario norte-americano, a AP teria sido organizada para assegurar vantagens
competitivas a seus membros sobre ndo-membros, o que resultava na restricdo do
comércio. Como consequéncia, a Suprema Corte determinou que a adesdo de novos
membros ndo poderia ser restringida de forma injustificada e impds o dever de a AP

negociar com 0s concorrentes de seus membros em termos razodveis e nao-
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discriminatdrios (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1945). Novamente, a Suprema
Corte ndo mencionou explicitamente a essential facility doctrine, contudo tal deciséo
também é considerada como exemplo de utilizacdo da teoria, uma vez que a afiliacdo a
AP foi vista como essencial para a possibilidade de competir no mercado de jornais e que
a obrigacdo imposta pela Suprema Corte estava em consonéancia com a teoria (COTTER,
2010).

Com base na analise desse julgado, Neale (1970) estabeleceu os seguintes
requisitos para que a recusa de novos entrantes fosse considerada ilegal: (i) que a estrutura
fosse importante, essencial e indispensavel; (ii) que as desvantagens fossem fatais aos
concorrentes que ndo detém a estrutura; (iii) que a estrutura fosse escassa, o que conferiria
vantagens competitivas a seu titular em detrimento de seus concorrentes. Para esse autor,
se fossem verificados esses gargalos, aquele que detinha a infraestrutura deveria
compartilha-la com os demais concorrentes de forma razoavel, de acordo com cada caso
concreto.

Seguindo a analise de casos julgados pela Suprema Corte no que toca a teoria
da instalacdo essencial, cite-se Otter Tail Power Co. v. United States. Otter Tail era uma
companhia que produzia, distribuia por suas proprias linhas e comercializava energia
elétrica no varejo em Minnesota e Dakota. Como Unica produtora e distribuidora nessa
area, detinha monopdlio natural. Dentro da integracdo vertical, a empresa tinha
capacidade para vender energia por atacado para municipios que operavam suas proprias
empresas de distribuicdo. A Suprema Corte entendeu que uma instalacéo elétrica com
monopAlio natural, ao recusar vender no atacado para municipio que pretendia competir
com a instalagdo no mercado de varejo, violava o artigo 2° do Sherman Act (ESTADOS
UNIDOS, Suprema Corte, 1973). Vale dizer, como detinha um monopdlio natural, a Otter
Tail estava obrigada a fornecer energia para qualquer varejista que necessitasse do
servico, ainda que fosse seu concorrente direto. Também nesse julgado a Suprema Corte
ndo reconheceu expressamente a teoria, contudo, em razdo do carater de
compartilhamento exigido na decisdo, o caso € considerado como um precedente sobre a
teoria da infraestrutura essencial (COTTER, 2010).

Outro caso citado com frequéncia na analise de precedentes da teoria nos
Estados Unidos é o Aspen Skiing Co. v Aspen Highlands Skiing Corp. Aspen Skiing,

proprietario de trés estagdes de esqui em Aspen, no estado do Colorado, permitiu ao
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proprietario de uma quarta estacdo — Aspen Highlands — a participagcdo em um programa
comum oferecido ao publico, isto €, de um bilhete unificado aos turistas que podiam
esquiar nas quatro estacdes. Tempos depois, a Aspen Skiing excluiu a Aspen Highlands
do programa do bilhete Unico, que, por sua vez, processou a primeira por praticas
excludentes, com fundamento no art. 2° do Sherman Act (ESTADOS UNIDOS, Suprema
Corte, 1985).

A Corte de Apelagdo do Décimo Circuito entendeu que esse programa
constituia uma estrutura essencial e que, ao impedir o acesso a um concorrente, 0
proprietéario pretendia monopolizar o0 mercado. Com isso, condenou o réu por praticas
anticompetitivas. O caso chegou a Suprema Corte, que manteve a decisdo, sem
mencionar, contudo, a teoria da infraestrutura essencial. Em seus fundamentos, afirmou
que geralmente as empresas monopolistas ndo tém obrigacdo de comprometer-se em
programas comuns com concorrentes, mas que essa regra geral pode mudar se o
monopolista recusar, sem justificativa comercial, o acesso ao concorrente, fazendo uma
importante mudanga no desenho da distribui¢éo dos produtos ou servigos. A Corte decidiu
que o término do longo acordo entre as partes prejudicava a escolha do consumidor, o
que afetava o comércio, sem que houvesse justificativa comercial razoavel para tanto
(ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1985). O caso é bastante controverso quanto a
envolver ou ndo a essential facility doctrine, uma vez que ndo trata de rede de
infraestrutura ou de monopdlio natural (LAO, 2009).

Embora a teoria ndo tenha sido expressamente mencionada, os quatros® casos
analisados sdo comumente referenciados pela doutrina como precedentes da teoria da
infraestrutura essencial pela Suprema Corte dos Estados Unidos (PITOFSKY;
PATTERSON; HOOKS, 2002), (BRODER, 2005), (COTTER, 2010) e possuem em
comum — a excec¢do do caso Aspen — o fato de envolverem redes e/ou monop6lios naturais
(LAO, 2009).

De acordo com as leis antitruste, monopdlios por si s6 ndo sdo ilegais,
dependem da forma como foram adquiridos e sdo utilizados. Quer dizer, monopolios
criados por lei — por exemplo, patentes, marcas, desenhos industriais etc. — e monop6lios

naturais ndo sdo vedados. Troy (1983) exemplifica 0 monopdlio natural por meio de uma

8 Neale (1970) ainda cita os casos United States v. Lorain Journal Company (1951) e Times-Picayne
Publishing Company v. United States (1953), julgados pela Suprema Corte norte-americana, como
exemplos da teoria da infraestrutura essencial ou da bottleneck monopolies, como prefere o autor.
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cidade que s6 tem um jornal, pois pelo tamanho da populagdo ndo comporta nimero
superior a um, assim como uma ferrovia na montanha, que em razdo de seu tragcado
geogréafico ndo permite a construgdo de outras ferrovias. Para o autor, monopolios
naturais tendem a criar essential facilities mais comumente do que outros monopdlios,
porque uma infraestrutura é considerada essencial quando necessaria para uma entrada
fisicaem um dado mercado geogréfico. Os monopdlios naturais mais comuns séo energia
elétrica, telefonia, gés, petréleo, ou seja, servigos publicos, normalmente regulados pelo
Estado.

Os casos julgados pela Suprema Corte chamaram a atengéo do professor da
Escola de Direito de Harvard, Phillip Areeda, que publicou o artigo Essential facilities:
an epithet in need of limiting principles, fruto de sua palestra no Antitrust Law Institute
da ABA — American Bar Association, em 1989. O artigo foi considerado impactante no
direito antitruste norte-americano, em raz&o de suas duras criticas quanto a expansdo da
teoria da infraestrutura essencial (WALLER, 2008). No referido artigo, Areeda (1990, p.
841, traducdo livre) afirma que a essential facitiy “é menos uma teoria do que um
epiteto™, pois entende que se trata de uma mera excegéo ao direito de propriedade, sem
que, contudo, seja capaz de estabelecer quais sdo essas excec¢des, bem como seu
fundamento. O autor conclui que as decisdes acima analisadas podem ser explicadas com
base em outros fundamentos, que ndo a essential facility doctrine, pelo que afirma que a
Suprema Corte ndo reconhece e nem aplica a teoria.

Em sentido oposto, Lao (2009) entende que as referidas decisdes, que
determinaram o compartilhamento de infraestruturas essenciais com concorrentes em
termos ndo-discriminatdrios, estdo de acordo com a teoria e sdo eficientes
economicamente, bem como desejaveis socialmente. Para Pitofsky, Patterson e Hooks
(2002), esses casos ndo deixam davidas de que a teoria da infraestrutura essencial torna
a recusa de contratar sujeita a responsabilizagdo como tentativa de monopolizacéo®®, nos

termos do art. 2° do Sherman Act.

9 No original: “It is less a doctrine than an epithet [...]".

10 | emley (2007) esclarece que monopolization ocorre quando o monopolista com poder de mercado
(para aumentar precos ou excluir a concorréncia no mercado relevante) pratica conduta anticoncorrencial,
com vistas a manter ou aumentar o seu poder. Nessa situacdo ha violacdo do art. 2° do Sherman Act, por
outro lado, ressalta que o monop6lio por si sé ndo é considerado ilegal.
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2.1.1 Teoria da essential facility como fundamento expresso

Embora néo tenha sido levado a julgamento perante a Suprema Corte, 0 caso
MCI Corp. vs. AT&T, julgado em 1983 pela Corte de Apelagdo do Sétimo Circuito foi
considerado o leading case nessa matéria (COTTER, 2010). Na oportunidade, a Corte de
Apelacdo reconheceu como ilicita a recusa da AT&T de liberar acesso pela MCI & sua
rede de telecomunicagdes, tida como essencial. A decisdo é considerada relevante, a uma
porque mencionou expressamente a teoria e a outra porque estabeleceu requisitos para
sua aplicacdo, em resposta aos criticos que argumentavam que a teoria ndo possuia bases
firmes. Os quatro requisitos para sua aplicagcdo sdo: (i) controle de uma infraestrutura
essencial por monopolista; (ii) impossibilidade — pratica ou razoavel — de duplicacdo da
estrutura essencial; (iii) negagéo de acesso a tal bem ao concorrente; e (iv) viabilidade
para o fornecimento de acesso a estrutura (ESTADOS UNIDOS, Corte de Apelagéo,
1983).

Em suma, quando houver dependéncia de um concorrente em relacdo a
infraestrutura de outro, impossibilidade de sua duplicacdo, recusa de conceder acesso a
tal estrutura, bem como possibilidade de franquear o acesso ao concorrente, aplica-se a
teoria da infraestrutura essencial.

A partir da decisdo acima mencionada, ha uma série de precedentes que
reconhecem a teoria da infraestrutura essencial como uma excecdo a regra geral de
liberdade contratual e a aplicam de forma cautelosa testando a existéncia dos quatro
requisitos para sua aplicacédo (PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS, 2002). Logicamente,
como destaca Lao (2009), ha diversos casos em que a teoria foi arguida, mas que juizos
de primeiro e segundo graus a afastaram por ndo cumprirem com 0S requisitos
estabelecidos na decisdo emanada da Corte de Apelacéo do Sétimo Circuito, no caso MCI
Corp. vs. AT&T. A improcedéncia desses julgados, porém, ndo é uma negacao a teoria,
mas sim a sua consagracao, pois 0s requisitos de sua caracterizagdo sdo recorrentemente

aplicados e testados em juizo.
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Além da verificagdo dos referidos requisitos, para Lao (2009), h4 ainda um
requisito implicito — que teria sido revelado em decisdes posteriores —, o de que o
monopolista ndo tenha justificativa para recusar o acesso.

Dumont (1990) critica os requisitos estabelecidos na decisdo MCI, sob o
argumento de que eles ndo seriam suficientes para esclarecer a aplicacdo da teoria e
impdem as seguintes dificuldades: (i) auséncia de definicdo do conceito de infraestrutura
essencial, sua abrangéncia e limites. Para a autora 0 mais relevante seria verificar se a
entrada do concorrente é essencial para aumentar o bem estar-social dos consumidores ou
para alcancar outro objetivo politico; (ii) caracterizagdo da existéncia de infraestruturas
substituiveis ou possiveis de duplicacéo, se tal analise deve ser realizada sob a perspectiva
do monopolista, competidor, estrutura ou do consumidor final. De novo, ndo ha definigdo
do que seria impossibilidade pratica ou razodvel. Nesse ponto, Areeda (1990) sugere que
a impossibilidade de duplicacéo se refere aquelas proibidas por lei, subsidiadas pelo
Estado ou que ndo podem ser construidas pelo setor privado; (iii) a obrigacdo de
compartilhamento gera como consequéncia uma outra questdo, qual seja o
estabelecimento de termos e condigOes razoaveis para esse acesso, inclusive, quanto ao
preco. Novamente, Dumont (1990) aponta a dificuldade em estabelecer quais seriam
esses termos e condicOes razoaveis, bem como se caberia aos tribunais interferir na
negociacdo de valores; (iv) conceituar viabilidade para o fornecimento de acesso a
infraestrutura. Em casos como Aspen skiing, em que havia um histérico de acesso do
concorrente, ndo ha dificuldades em atender ao requisito da viabilidade. No entanto, em
casos sem tal histdrico prévio a dificuldade é maior e questiona-se se o detentor do
monopdlio deveria abrir mdo de sua capacidade para permitir que seja viavel a um
entrante acessar sua infraestrutura ou se 0 monopolista j& deveria reservar parte de sua
capacidade para um futuro entrante. Para Pitofsky, Patterson e Hooks (2002), o requisito
é claro ao ndo impor responsabilidade nos casos em que o monopolista possui
justificativas comerciais, técnicas ou tecnoldgicas para negar acesso a sua infraestrutura.

Em suma, a autora entende que h& muitas questdes abertas para a aplicacdo
da teoria e que os requisitos estabelecidos na referida decisdo ndo foram capazes de
delimité-las; pelo contrario, os contornos para sua aplicagdo sdo bastante indefinidos,

vagos e imprecisos, pelo que caracteriza a essential facility doctrine como “an empty label
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of competition” ou um “rétulo vazio da concorréncia” (DUMONT, 1999, p. 137, traducéo
livre).

Embora expressamente contrérios a aplicagéo da teoria, Areeda e Hovenkamp
(2006) limitam, como forma alternativa, as circunstancias em que a teoria pode ser
aplicada, a saber: (i) monopolio natural, em que concorrentes podem ser acomodados sem
duplicagdo de uma infraestrutura, e a duplicacdo em si seria desnecessaria; (ii) prestacdo
de servigos publicos em mercados regulados, em que a teoria deve ser aplicada para
reduzir o poder de barganha do prestador; e (iii) instalacbes publicas, como estadios
esportivos, que sdo fornecidos a empresas privadas a pregos subsidiados, e que ndo podem
na prética ser duplicados.

Por fim, o caso Verizon Communications Inc v. Law Offices of Curtis V.
Trinko, LLP, de 2004, € relevante para o estudo da evolucado jurisprudencial da teoria,
pois foi a primeira vez em que a Suprema Corte dos Estados Unidos mencionou
expressamente a essential facility doctrine (WALLER, 2008).

Trata-se de agdo ajuizada pelo escritorio de advocacia Law Offices of Curtis
V. Trinko, LLP (conhecido como Trinko) contra a Verizon Communications Inc., uma
empresa de telefonia local, detentora da rede fisica de telefonia em Nova York. Trinko
alegou que a Verizon praticava tratamento discriminatorio contra a AT&T, empresa de
telefonia da qual o escritdrio era cliente. Esse tratamento discriminatério acabava por
prejudicar a Trinko, que recebia um servico de qualidade inferior. Mais especificamente,
a Verizon, empresa detentora da rede fisica construida pelo Estado e ofertante de servigos
de telefonia aos consumidores finais, concentrava maior poder de barganha, de modo que
as demais concorrentes precisavam da sua rede fisica para operar no mercado de telefonia.
Em outras palavras, o caso envolvia a integracéo vertical de uma monopolista no mercado
de origem (detentora da rede fisica), que compete com suas concorrentes no mercado alvo
(prestacgdo de servigos de telefonia ao consumidor final) (ESTADOS UNIDOS, Suprema
Corte, 2004).

A acéo ajuizada pela Trinko tinha como causa de pedir a monopolizagdo do
mercado pela Verizon, em suposta violagdo ao artigo 2° do Sherman Act. Em primeira
instancia, a demanda foi julgada improcedente, o que foi revertido pela Corte de Apelagéo
do Segundo Circuito, por meio da aplicacdo da teoria da infraestrutura essencial. A

Suprema Corte, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos da Trinko, alegando que as
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condutas da Verizon ndo se enquadravam como recusa de negociar. O voto-vencedor do
juiz Scaglia, relator do processo, fundou-se no argumento de que a mera posi¢do
dominante ndo é um ilicito antitruste per se e que o ilicito é caracterizado apenas quando
acompanhado de alguma conduta anticoncorrencial, que ndo o desenvolvimento de um
produto superior ou de uma maior habilidade negocial. O juiz ainda afirmou que condenar
arecusa de compartilhamento contraria os proprios objetivos do antitruste, sendo que esse
ndo pode ser um obstéculo para a busca do lucro e do desenvolvimento do capitalismo,
sob pena de néo incentivar novos produtos e investimentos. Quanto & teoria da instalacdo
essencial, a Corte ndo entendeu necessaria reconhecé-la ou repudié-la, tendo em vista que
a teoria é aplicada apenas quando o acesso nao estiver regulado, o que ndo era o caso,
considerando que a Lei de Telecomunicacbes de 1996 exige que as incumbentes
proporcionem a seus concorrentes acesso adequado a sua rede fisica. Nesse ponto, o juiz
Scaglia, com base nos estudos de Areeda e Hovenkamp, afirmou que a Suprema Corte
nunca havia reconhecido a essential facility doctrine. Em suma, a lei norte-americana
assegurava a AT&T e demais empresas de telefonia o acesso a rede detida pela Verizon,
sendo desnecessario aplicar a teoria em estudo (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte,
2004).

Embora tenha sido, pela primeira vez, mencionada expressamente, o fato de
a Suprema Corte ter afastado sua aplicacdo fortaleceu seus criticos e levou a seu
enfraquecimento nos Estados Unidos.

De fato, a aplicagdo da teoria é bastante controversa e encontra muita
resisténcia na comunidade juridica norte-americana. No dmbito doutrinario, é possivel
perceber uma divisdo quanto a validade e utilidade da teoria para o direito concorrencial.

Dentre os que criticam a teoria esti Thorne (2005), que, ao analisar a decisdo
da Suprema Corte no caso Trinko, afirma que estabelecer um dever de compartilhar
representaria um risco incontroldvel, que provocaria mais prejuizos do que beneficios, em
especial, porque j& ha lei especial para regular o setor — Lei de Telecomunicagdes de 1996.
Além disso, 0 autor enumera as consequéncias de eventual interferéncia administrativa
ou judicial em negociagdes privadas: (i) aumento dos custos administrativos, pois as
agéncias reguladoras ndo possuem capacidade técnica e estrutural para supervisionar o

mercado apds a medida antitruste; (ii) aumentos dos custos de transacédo; e (iii) reducéo
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ex ante de incentivos para inovagdo, uma vez que 0 ajuizamento de agdes judiciais como
essa desestimularia investimentos no setor de telecomunicages.

Werden (1987) afirma que a teoria, ao impor que o monopolista subsidie seus
concorrentes, ndo encontra fundamento no direito antitruste, que visa a promover a
eficiéncia econdmica por meio da promocgéo da concorréncia, e ndo de concorrentes.
Além disso, o autor destaca que ndo ha fundamentos tedricos para embasar a teoria.

Ao analisar o tema, Reiffen e Kleit (1990) defendem que obrigar o
monopolista a prover igualdade de acesso a sua infraestrutura é uma politica antitruste
equivocada, pois ndo incentiva condutas eficientes e competitivas. Os autores
argumentam que a teoria da infraestrutura essencial ndo é necessaria sob o ponto de vista
econdmico, uma vez que 0os monopolistas ndo tém razdes anticoncorrenciais para negar
acesso a suas estruturas, pois obtém lucro com o acesso a sua rede. Dito de outra forma,
pela integragéo vertical, os monopolistas podem explorar completamente seu poder de
mercado sem utilizar a recusa de negociar. Contudo, essa anélise ndo leva em conta que
na vida real os monopolistas negam acesso as suas redes ou praticam precos abusivos, em
especial, para beneficiar suas afiliadas/subsidiarias concorrentes dos terceiros.

Para Posner (2001), um agente econdmico que possui um monopolio licito
ndo tem obrigacdo de ajudar seus concorrentes, seja através da oferta de precos
vantajosos, seja Ihes dando incentivos competitivos.

Para completar a lista de doutrinadores contrérios a teoria, é preciso examinar
0 pensamento de Areeda e Hovenkamp (2006), que produziram vasto material académico
para criticar sua aplicacdo. Segundo esses autores, a teoria € inconsistente com 0s
objetivos do antitruste, uma vez que obriga o compartilhamento de infraestrutura
monopolista, ao passo que o antitruste visa a impedir a formagdo de monopdlios ou a
combater monopolios, mas ndo a obrigar empresas a compartilhar seus monopélios.
Conforme decisdo da Suprema Corte no caso United States v. Colgate & Co., 250 U.S.
300, 307 (1919), o principio geral das normas antitruste est fundado na liberdade de
contratar. De forma ampla, o antitruste tem como objetivo permitir a entrada e
manutenc¢do de agentes econdmicos no mercado até o limite de suas capacidades para
fornecer seus préprios insumos, sem a interferéncia de agentes dominantes.

Areeda e Hovenkamp (2006) ainda destacam duas razfes para a

inconsisténcia entre os objetivos antitruste e a teoria da infraestrutura essencial. A
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primeira é que o compartilhamento de um monopdlio ndo gera beneficios para o
consumidor, pois pregos e produtos permanecem 0S mesmos. Para comprovar esse
raciocinio, formulam o seguinte exemplo: o proprietario de um gasoduto tem capacidade
para produzir 100 unidades, ao preco de US$ 1.00. Considerando que esse produtor é
monopolista, ele maximizara seus lucros produzindo 80 unidades ao preco de US$ 1.50.
Caso uma empresa consiga uma ordem judicial, com base na teoria da infraestrutura
essencial, para ter acesso ao gasoduto, o seu proprietdrio venderd as 20 unidades
remanescentes da capacidade ao preco de US$ 1.50. O proprietario, por sua vez, reduzird
sua producdo para 60 unidades. Quer dizer, o preco e o volume do gas permanecerdo 0s
mesmos, pois sdo determinados pela demanda do mercado na entrega final,
independentemente da decisdo que determinou o compartilhamento. Com isso, ndo faz
diferenca se o detentor da infraestrutura transporta o gas diretamente ou através de outros.
Os autores concordam que a decisdo judicial poderia ter determinado que o gas fosse
vendido a US$ 1.00, e ndo por US$ 1.50, o que aumentaria a producdo para o nivel
competitivo. Contudo, a questdo envolveria a regulacéo de precos, o que ja pode ser feito
pelas agéncias reguladoras ou pelo Judiciario, sem a necessidade da teoria em anélise. A
segunda razéo elencada pelos autores é que o dever de compartilhar o0 monopo6lio ndo
incentiva empresas a desenvolverem suas proprias infraestruturas. Se o Judiciério e
agéncias reguladoras ndo interferissem no prego cobrado pelo monopolista, poderia
existir um incentivo, a longo prazo, para que o terceiro construisse sua propria estrutura,
qual seja pagar menos pelo uso do insumo. Contudo, no caso de o0s precos serem regulados
a niveis competitivos, certamente ndo haveria nenhum incentivo para a construcdo de uma
infraestrutura alternativa.

Vale ressaltar, contudo, que esse argumento de que a teoria desencoraja a
construgdo de infraestruturas alternativas ndo se sustenta. 1sso porque um dos requisitos
para sua aplicacdo é justamente que a duplicagdo ndo seja possivel. Por concluséo, sendo
possivel a construcdo, ndo se aplica a teoria. Disso resulta que a teoria ndo é um substituto
a construcdo de estruturas, mas sim uma saida diante da constatacéo de impossibilidade
de sua duplicagdo. N&o h, pois, desincentivo & inovagao.

Areeda e Hovenkamp (2006) afirmam, por fim, que a teoria da infraestrutura
essencial € desnecesséria, pois a teoria do refusal to deal (recusa de contatar) é suficiente

para resolver casos anticompetitivos que envolvam monopolios e recusas concertadas. A
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teoria da recusa de contratar € uma excecdo a regra geral de que o agente econdémico é
livre para negociar e escolher seus parceiros comerciais, sendo aplicdvel em duas
hipoteses, a saber: (i) boicotes ou recusas concertadas (concerted refusals), ou seja,
acordos entre dois ou mais agentes negando acesso ao mercado para outro agente ou
forgando um terceiro a negé-lo. Essas praticas sdo analisadas como combinagdo para
restringir o comércio, com base no art. 1° do Sherman Act; (ii) recusa de contratar por
parte de um monopolista com vistas a criar um monopo6lio no segundo mercado, analisada
com base no art. 2° do Sherman Act (HOVENKAMP, 1985). Em outras palavras, a recusa
de contratar é permitida quando o objetivo é escolher seus parceiros ou aumentar a
eficiéncia, sendo, porém, considerada ilegal quando levar & reducdo da concorréncia, da
qualidade dos servigos ou produtos, ou ao aumento dos pregos.

Sullivan e Harrison (2003) entendem que o espago de aplicagdo das teorias
da recusa de contratar e da infraestrutura essencial, embora com tragos semelhantes, ndo
se confundem. Querem dizer, a essential facility doctrine tem caracteristicas e requisitos
proprios, como a possibilidade de a recusa ser oriunda de um Unico agente econémico, e
ndo de acordos entre agentes; bem como a exigéncia de que o objeto seja uma
infraestrutura considerada essencial que néo pode ser duplicada.

Para Areeda e Hovenkamp (2006), os precedentes comumente estudados
sobre infraestruturas essenciais ndo sdo capazes de estabelecer nenhuma teoria. Os
autores véo além ao defender que a teoria é prejudicial ao sistema concorrencial norte-
americano, pelo que deve ser abandonada.

Essa posicdo ja havia sido adotada, individualmente, por Areeda, anos antes,
no seu mencionado artigo “Essential Facility Doctrine: an Epithet in Need of Limiting
Principles”, em que o autor apresenta seis principios limitadores para a aplicacdo da
teoria: (i) ndo ha dever geral de compartilhnamento, mas sim mera excecéo a regra geral;
(if) uma infraestrutura detida por um Unico agente, diferentemente de um conluio, é
considerada essencial somente quando for vital, o que significa que sem ela o reclamante
da estrutura ndo tem como concorrer e que a sua duplicacdo ndo € viavel; (iii) ninguém
deve ser forcado a contratar, a menos que seja susceptivel de melhorar a concorréncia no
mercado, por meio da reducgdo do preco, aumento da oferta de matéria-prima ou geracao
de inovagéo; (iv) mesmo quando todas esses requisitos forem satisfeitos, a negativa de

compartilhamento ndo é ilegal per se, em especial, se baseada em fins comerciais; (V)
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todo agente econémico objetiva conquistar o mercado e auferir lucro, o que ndo inclui
prestar auxilio a seus concorrentes, mas sim elimina-los, pelo que a anélise da intencéo
do monopolista é irrelevante para verificacdo da obrigacéo de compartilhamento; e (vi)
nenhum tribunal deveria impor o dever de contratar quando ndo consegue explica-lo ou
supervisiona-lo adequadamente. Para o autor, compartilhamento compulsério exige que
o Tribunal assuma o controle diario, que é caracteristico de uma agéncia reguladora
(AREEDA, 1990).

Hovenkamp (2005), em estudo também individual, afirma que o antitruste
seria melhor se a teoria da essential facility fosse alijada e que um pequeno ajuste na
teoria do dever de contratar j4 seria suficiente para suprir eventuais lacunas.

Em resumo, os criticos da teoria alegam que se trata de uma interferéncia do
Estado na propriedade privada, o que contraria 0s objetivos do antitruste e a propria
ideologia de liberdade norte-americana, reduzindo incentivos a inovagéo.

De outro lado, hé doutrinadores que defendem a aplicacéo da teoria.

E o caso de Lao (2009) que afirma que a analise jurisprudencial da teoria da
infraestrutura essencial permite comprovar suas bases tedricas, fundamentos e requisitos
— em especial, o teste desenvolvido pela Corte de Apelagdo do Sétimo Circuito no caso
MCI Corp. vs. AT&T. Para a autora, a teoria € uma importante ferramenta para resolver
problemas de acesso as redes, extremamente relevantes para a economia atual.

No mesmo sentido, Cotter (2010) entende que a teoria pode-se tornar uma
ferramenta no combate a recusa de contratar, o que gera beneficios sociais, contudo, alerta
que, a longo prazo, esses beneficios podem se tornar ilusorios se os tribunais ndo forem
capazes de administrar os termos e condi¢des do compartilhamento a um custo aceitavel
ou se remédios regulatorios ndo estiverem disponiveis.

Também em posicdo favoravel a teoria, Pitofsky, Patterson e Hooks (2002)
entendem que sua aplicacdo é compativel com o0s objetivos do antitruste — manter e
melhorar a concorréncia —, uma vez que visa a impedir que um agente econdmico com
monopdlio sobre uma infraestrutura essencial exclua de forma ilegal concorrentes ou
potenciais concorrentes, bem como que esse monopdlio seja estendido para outro
mercado. Os autores ainda discordam que a teoria deva ser abandonada e ponderam que,
embora ndo possa ser expandida ilimitadamente, sua aplicacdo de forma cautelosa,

baseada nos principios antitruste e mediante o cumprimento de certos requisitos, como 0s
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estabelecidos no caso MCI Corp. vs. AT&T, pode funcionar bem para o ambiente
concorrencial. Em suma, a teoria preserva a concorréncia, o que gera incentivos eficientes
para diminuicdo de custos e pregos que, por sua vez, melhoraram o bem-estar do
consumidor.

Como se percebe, apesar de o surgimento e seu desenvolvimento ter se dado
na jurisprudéncia e doutrina norte-americanas, a teoria da essential facility tem sido
aplicada com bastante parciménia nos Estados Unidos — na expressdo de Sullivan e
Harrison (2003) — a teoria permanece relativamente adormecida. Isso ocorre,
especialmente, porque a imposicdo de compartilhamento afeta diretamente o direito de

liberdade, preceito constitucional muito caro ao povo norte-americano.

2.2 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA ESSENTIAL FACILITY NA UNIAO
EUROPEIA

Os sistemas juridicos comumente estdo ligados ao contexto historico,
politico, econdmico e social de cada pais. Como consequéncia, cada ordenamento juridico
tem seus prdprios principios e fundamentos. Nesse contexto, as normas antitruste
desempenham funces diversas a depender do ordenamento juridico do qual fazem parte
(FORGIONI, 2013).

Na Europa Ocidental, a consolidagéo das regras de prote¢éo da concorréncia
é mais recente se comparada a evolugdo do antitruste nos Estados Unidos. No que pese a
Austria possuir legislagio contra cartéis datada da mesma época da promulgagio do
Sherman Act, em 1890, e ter influenciado legislacdes de outros paises, como a lei da
Alemanha de 1923, a protecdo da concorréncia ndo era prioridade no velho continente até
meados do século XX (FARINA; ARAUJO, 2013).

Em um cenério de pds-guerras, somado a grande depressdo de 1929, muitos
paises da Europa viviam uma grave crise no inicio do século XX. Nesse contexto, ganha
relevancia a teoria do economista inglés John Keynes, base dos modernos estados do

bem-estar social, que adotam o assistencialismo como forma de proteger a populagéo e
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maior intervencdo do Estado’ na economia (FORGIONI, 2013). Umas das formas de
intervengdo do Estado é por meio da edicdo de normas destinadas a tutelar a livre
concorréncia e a reprimir o abuso de poder econdmico (GARCI’A—MORATO; ORTIZ,
2003). Como medida para superar a crise, estimular o crescimento e ainda fazer frente a
poténcia que se tornaram os Estados Unidos, varios tratados foram assinados, o que mais
tarde levou a formagédo da Unido Europeia (DABBAH, 2010).

Na linha de evolucéo dos referidos tratados, destaca-se o Tratado de Paris de
1951, assinado por Franca, Alemanha, Italia, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, que
instituiu a Comunidade Europeia do Carvdo e do Ago (CECA), com o objetivo de
introduzir a livre circulagdo de carvdo e aco, bem como o livre acesso as fontes de
producdo (WHISH, 2009). Seu texto previa regras concorrenciais, em especial,
determinava que uma das fungdes da Comunidade era assegurar “o estabelecimento,
manutencao e respeito de condi¢des normais da concorréncia” (CECA, 1951, art. 5°).

Em seguida, foi assinado o Tratado de Roma, em 1957, que instituiu a
Comunidade Econdmica Europeia — CEE, cujo objetivo principal era a criagdo de um
mercado econdmico comum, sendo que para alcancar suas finalidades era necessario
implementar um sistema que garantisse a defesa da concorréncia. Em 1992, o Tratado de
Maastricht renomeou a CEE para Comunidade Europeia — CE, e seu objetivo era ampliar
0 escopo de integracdo para uma unido, além de econémica, politica (WHISH, 2009).

Em 2007, foi aprovado o Tratado de Lisboa ou Tratado da Reforma, que
entrou em vigor em dezembro de 2009 e alterou o Tratado da Comunidade Europeia, que
passou a se chamar Tratado Sobre o Funcionamento da Unido Europeia — TFUE (em
inglés, TFEU — Treaty on the Functioning of the European Union), que instituiu a Uni&o
Europeia, em substituicio a Comunidade Europeia. Seu objetivo era reformar o
funcionamento da Unido Europeia, determinar os dominios, a delimitagdo e as regras de
exercicio das suas competéncias (DABBAH, 2010). Dentre elas, o artigo 3° dispde que a
Unido possui competéncia exclusiva, dentre outras, para estabelecer as regras de
concorréncia necessérias ao funcionamento do seu mercado interno (TFEU, 2007). Os
dispositivos que tratam da concorréncia estdo previstos nos artigos 101 a 109, do capitulo
1, Titulo VII, do TFUE.

11 Adota-se o conceito de Forgioni (2013, p. 79) quanto a expressdo intervencao estatal, que dizer,
“utilizacdo de norma destinada a tutelar a livre concorréncia entre os agentes ou reprimir o abuso de poder
econdmico, ou seja, uma norma antitruste”.
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Além dos tratados, ha outros instrumentos legislativos que versam sobre
concorréncia na Unido Europeia, com destaque para os regulamentos que disciplinam a
atividade das empresas e estabelecem blocos de excecOes por setor ou categoria —
regramentos gerais e abstratos que isentam de andlise sobre incidéncia de regras
concorrenciaist? setores como pesquisa e desenvolvimento, distribuicdo de veiculos,
seguros, contratos de transferéncia de tecnologia etc., periodicamente revisados para
acompanharem as mudancgas econdmicas, sociais e politicas (FORGIONI, 2013).

Para compreender o sistema concorrencial da Unido Europeia, passa-se
necessariamente pela andlise de sua estrutura institucional. A Comissdo Europeia
(European Commission) é a principal instituicdo encarregada da regulacéo e aplicagdo do
direito da concorréncia, bem como responsavel por tomar medidas contra viola¢des
legais, impor sancdes, adotar regulamentos de isen¢do em bloco, investigar fusdes, dentre
outras atribui¢des. O Tribunal de Primeira Instancia (European Court of First Instance)
é responsavel por revisar decisdes da Comissdo Europeia. O Tribunal de Justica Europeu
(European Court of Justice), por sua vez, julga apelagbes oriundas da Tribunal de
Primeira Instancia, desde que versem sobre questdes legais (point of law), e ndo factuais
(WHISH, 2009).

Ao analisar o sistema concorrencial da Unido Europeia, percebe-se que o
papel desempenhado pela concorréncia est associado a implementacdo de politicas
publicas. No inicio de sua formacéo, esse objetivo consistia claramente na integracéo
entre os mercados dos Estados-membros, eliminando barreiras e contribuindo para a
formacéo de um mercado Unico (DABBAH, 2010). Diferentemente dos Estados Unidos,
a concorréncia em paises da Europa Ocidental surge ndo como um fim em si mesmo ou
com o0 objetivo de manter o sistema capitalista, mas como meio para a conducéo da
integragdo econémica (WHISH, 2009). Trata-se, pois, de concorréncia-instrumento, que
pode ser sacrificada em prol de outros valores na busca do equilibrio econémico, em
contraposicdo a concorréncia-condi¢éo norte-americana. Em outras palavras, a protecdo
da concorréncia funcionou inicialmente como um instrumento para a integragéo entre 0s
paises europeus, fundamental para a unido da Europa tal como existe hoje. O relatdrio
sobre politica da concorréncia, apresentado pela Comissédo Europeia em maio de 2014,

aponta que *“a concorréncia desempenha papel fundamental na promogdo da

12 Ou como prefere Forgioni (2013) valvulas de escape.
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produtividade e da inovagédo enquanto motores de crescimento econdmico. Isto significa
que a politica de concorréncia, que intensifica a concorréncia, estimulara o crescimento”
(COMISSAO EUROPEIA, 2014, p. 2). Em suma, tanto no inicio do desenvolvimento da
defesa da concorréncia, como nos dias atuais, a concorréncia € um meio para a
consecucdo de objetivos e implementagéo de politicas publicas da Unido Europeia.

Para Bishop e Walker (2010), os objetivos mais importantes da defesa da
concorréncia na Unido Europeia séo: (i) promogdo da integragdo entre seus Estados-
Membros (aspecto politico); e (ii) promogao de uma efetiva e ndo falseada concorréncia,
de modo a aumentar a competitividade a nivel mundial e a evitar danos a concorréncia®®
(aspecto econdmico). Forgioni (2013, p. 83) caracteriza esses dois objetivos como “dupla
instrumentalidade do direito concorrencial europeu”.

Tais aspectos passam por movimentos ciclicos, ou seja, em cada momento
histdrico, observa-se a preponderancia de um sobre o outro. Se nas origens da constitui¢éo
da Unido Europeia o aspecto politico era mais sensivel, a década de 1990 é marcada por
maior preponderéncia da faceta econdmica, inclusive com a introdugdo de Varios
conceitos oriundos da analise econdmica (MONTI, 2010). Embora o direito concorrencial
da Unido Europeia ndo tenha adotado como seus objetivos diretos a eficiéncia econdmica
e 0 aumento do bem-estar do consumidor — como ocorre na experiéncia norte-americana
-, na pratica é possivel observar que alguns desses conceitos tém sido adotados
gradualmente pelo sistema concorrencial europeu (DABBAH, 2010). Isso significa que,
ainda que com enfoques inicialmente diversos, os principios e objetivos do direito
antitruste dos Estados Unidos e da Unido Europeia tem convergido nos ultimos anos
(GARCiA—MORATO; ORTIZ, 2003). A literatura académica europeia, entretanto, é
recalcitrante quanto a aplicacdo de paradigmas ligados & eficiéncia, pois, conforme
adverte Monti (2010), quanto maior 0 uso de teorias econdmicas, menor a aplicagéo de
normas concorrenciais, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos.

A compreensdo dos objetivos do sistema concorrencial da Unido Europeia é
fundamental para a analise das decisdes da Comissdo e do Tribunal de Justica Europeu.

Ultrapassado esse ponto, passa-se entdo a analise da teoria da infraestrutura essencial.

13 De acordo com o paragrafo 6° do Guia da Comissdo Europeia sobre a aplicacdo do art. 82 do Tratado
da Comunidade Europeia (atual art. 102 do TFUE), o que realmente importa é a protecéo efetiva da
concorréncia, e ndo simplesmente a protecdo de concorrentes (GUIDANCE ON THE COMMISSION'S
ENFORCEMENT PRIORITIES IN APPLYING ARTICLE 82 EC TREATY, 2009).
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Inicialmente, a teoria ganhou destaque a partir da década de 1980, com as
privatizacbes e a transferéncia dos monopdlios estatais para a iniciativa privada
(DUMONT, 1999). Com vistas a propiciar uma abertura concreta do mercado europeu,
aplicou-se a obrigacdo de compartilhamento para o estabelecimento de concorréncia em
setores como telecomunicagdes, gas, energia, transporte etc. (BERGH; CAMESASCA,
2001) — setores “neoregulados”, cuja origem era monopolista, na expressao de Garcia-
Morato e Ortiz (2003, p. 212). Nesse contexto, para superar barreiras de entrada e permitir
a existéncia de novos concorrentes em mercados até entdo concentrados, aplicaram-se
medidas excepcionais, como o compartilhamento das redes por meio da teoria juridica da
instalacdo essencial. Nesse processo de liberaliza¢do, a politica concorrencial ndo serve
para defender uma concorréncia que ndo existe, mas sim implementar condigdes para que
a concorréncia se desenvolva (GARCIA-MORATO; ORTIZ, 2003). Sem acesso as redes,
controladas por monopolistas, a concorréncia ndo existiria e o mercado continuaria
concentrado gerando o “bottleneck problem”; afinal, a concorréncia é impossivel quando
um agente ou grupos de agentes econdmicos impedem terceiros de entrar no mercado por
meio da negativa de acesso a infraestrutura que é essencial e ndo pode ser duplicada
(WHISH, 2009).

Nesse cenario, a teoria da infraestrutura essencial, apesar de ndo ter sido
expressamente mencionada, foi aplicada pela primeira vez na Comunidade Europeia no
caso Instituto Chemioterapico Italiano Spa e Commercial Solvents v. European
Commission (6 & 7/73), julgado em 1974 (STOTHERS, 2001). Nesse caso, a Commercial
Solvents recusou o fornecimento de nitropopano ou de seu derivado (aminobutanol),
matéria-prima utilizada na fabricacdo de etambutol para a empresa Chemioterapico
Italiano. A Comissédo Europeia considerou que o fornecedor detinha posigdo dominante
no mercado do referido composto quimico e que sua recusa de fornecer tal matéria-prima
constituia abuso de sua posicdo dominante, em violagdo ao artigo 82'* do Tratado da
Comunidade Europeia (ou Tratado de Roma). A violagéo consistia na recusa de fornecer
a matéria-prima a concorrente jusante, a qual a Commercial Solvents tentara adquirir

tempos antes. Em sede de apelacéo, o Tribunal de Justica Europeu confirmou a decisé&o,

14 «Art, 82. E incompativel com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptivel de
afetar o comércio entre os Estados-Membros, o fato de uma ou mais empresas explorarem de forma
abusiva uma posi¢do dominante no mercado comum ou numa parte substancial deste.” (COMUNIDADE
EUROPEIA, Tratado da Comunidade Europeia). O referido artigo 82 do Tratado da Comunidade
Europeia corresponde hoje ao artigo 102 do Tratado Sobre o Funcionamento da Unido Europeia - TFUE.
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afirmando que uma empresa em posicdo dominante na producdo de matéria-prima e, por
consequéncia, capaz de controlar o fornecimento aos fabricantes de derivados, ndo pode
recusar tal fornecimento a antigo cliente, em razdo de sua decisdo de comegar a produzir
esses derivados. O Tribunal entendeu que essa prética eliminaria a concorréncia e um dos
principais fabricantes do derivado no mercado — a empresa Chemioterapico Italiano
(UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Justica Europeu, 1974).

Pela anélise do caso, conclui-se que aquele que detém posicdo dominante e
nega o fornecimento de seu insumo a concorrentes tende a eliminar a concorréncia, pelo
que abusa de sua posigéo e pratica, portanto, conduta anticoncorrencial. Em suma, a teoria
da infraestrutura essencial estd ligada ao abuso de posicdo dominante, nos termos do
artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia, que corresponde ao art. 2° do Sherman
Act, fundamento legal para a aplicagéo da teoria nos Estados Unidos (BRODER, 2005).

Stothers (2001), ao analisar o referido caso, destaca que trés fatores
determinam a violag&o do artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia: (i) existéncia
de posicdo dominante, caracterizada a partir da determinacéo do mercado relevante’® e da
verificacdo se a parte é dominante naquele mercado; (ii) abuso dessa posicdo; e (iii)
prejuizo ao comércio entre os Estados-Membros. Para Whish (2009), a recusa sera ilegal
apenas quando os produtos ou servigos forem indispensaveis para um agente econdmico
operar no mercado jusante.

Embora o caso seja considerado paradigmaético, vale observar que a instalacdo
considerada essencial foi o fornecimento de matéria-prima. Posteriormente, a teoria se
consolidou no campo de aplicacdo relacionado as infraestruturas fisicas; dai, inclusive,
seu nome essential facility. Os demais julgados, como por exemplo: National Carbonising
Co. Ltd. v. Commission (109/75R, em 1975); United Brands (1978); Benzine en
Petroleum Handelsmaatschappj BV v. Commission (77/77, em 1978); BBI/Boosey &
Hawkes, (L 286/36, em 1987); Hilti AG v. Commission (T-30/89, em 1991) (LANG,

15 Mercado relevante é aquele em que atua o agente econdmico em que 0 comportamento esta sendo
analisado. Para sua determinagdo é necessario identificar o mercado de produto (ou servigos) e 0 mercado
geografico. No primeiro, identificam-se os produtos/ou servigos substituiveis entre si, de acordo com
prego, caracteristicas e utilizacdo. Para determinar o mercado geogréfico, por sua vez, identificam-se
diversos fatores, como fatia do mercado da empresa, as diferencas de precos em cada area, as
caracteristicas da demanda em cada area, 0s custos de transportes, as barreiras de entrada etc. (GARCIA-
MORATO; ORTIZ, 2003).
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1994), em que foi determinada a obrigacdo de compartilhamento se referem

exclusivamente a estruturas fisicas.

2.2.1 Teoria da essential facility como fundamento expresso

A expresséo essential facility foi utilizada pela primeira vez pela Comissdo
Europeia no caso Sea Containers vs. Stena Sealink, de 1994 (STOTHERS, 2001). Para a
Comissao Europeia, a Stena Sealink, como proprietaria e operadora do porto de
Holyhead, no Pais de Gales, abusou de sua posicdo dominante de uma infraestrutura
essencial, ao recusar acesso sem justificativa a um agente e a fornecer tal acesso a
concorrentes mediante termos menos favoraveis que aqueles praticados por ela propria
(COMUNIDADE EUROPEIA, Comissdao Europeia, 1994). Em outras palavras, a
Comissdo entendeu que a Stena Sealink, como proprietaria e também operadora e usuéria
dos servigcos do porto — prestava o servico de car ferry —, ndo poderia discriminar
condi¢Bes em seu beneficio, impondo, por outo lado, condigdes menos favoraveis aos
concorrentes (BERGH; CAMESASCA, 2001).

No ambito académico, essa decisdo é criticada sob o argumento de que a
Comissdo levou em conta apenas os danos experimentados pelo concorrente, e ndo
analisou eventuais danos a concorréncia e aos consumidores, 0s dois Gltimos objetos de
politicas publicas do sistema concorrencial europeu (BISHOP; WALKER, 2010). A
decisdo em anélise foi baseada no leading case Commercial Solvents (LANG, 1994); no
entanto, diferentemente do caso Commercial Solvents, a Comissdo mencionou
expressamente a teoria e apresentou, inclusive, o conceito de que uma infraestrutura é
considerada essencial quando o seu acesso € necessario para concorrentes fornecerem
servicos a seus consumidores, impondo uma barreira de entrada insuperavel ou criando
sérios, permanentes e inevitiveis deficiéncias para sua atividade (COMUNIDADE
EUROPEIA, Comissdo Europeia, 1994). Bishop e Walker (2010), por sua vez,
distinguem uma infraestrutura essencial de outra ndo essencial de acordo com o impacto
que arecusa de contratar gera para a concorréncia e 0s consumidores naquele determinado

mercado.



No mesmo sentido do referido processo, nos casos Frankfurt Airport (L
73/30, 1998) e GVG/FS (L 11/17, 2004), a Comisséo Europeia decidiu que as empresas
monopolistas abusavam de sua posi¢do dominante, pelo que determinou 0 acesso a
terceiros as infraestruturas consideradas essenciais (WHISH, 2009).

Para Bergh e Camesasca (2001), a Comissdo Europeia aplica a teoria baseada
no principio geral de que empresas em posi¢do dominante ndo podem recusar-se a
fornecer produtos e servigos para seus concorrentes ou consumidores, caso tal recusa
produza efeito significante na concorréncia e ndo tenha justificativa legitima. Lang (1994)
ensina que os efeitos na concorréncia dependem dos seguintes fatores: (i) viabilidade de
0 concorrente obter os produtos ou servigcos de terceiros; (ii) existéncia de outros
concorrentes a jusante; e (iii) importancia dos produtos e servi¢os para 0 negécio do
concorrente. Presentes tais condigdes, o sistema concorrencial da Unido Europeia
determina que a empresa dominante fornega o produto ou servico a seu concorrente.

Outro caso que tratou expressamente da teoria foi Oscar Bronner Gmbh &
Co.KG v. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co.KG, julgado em
1998, pelo Tribunal de Justica Europeu (STOTHERS, 2001). Na oportunidade,
Mediaprint detinha grande fatia do mercado de jornais na Austria, bem como
administrava o unico jornal entregue em domicilio no pais todo. Bronner, editor de um
jornal concorrente, alegou que ndo era capaz por si s6 ou em colaboracdo com outros
editores de configurar e operar, em condi¢cBes economicamente razoaveis, seu proprio
sistema de distribuicdo domiciliéria, razdo pela qual pleiteou acesso ao esquema de
distribuicdo da Mediaprint. O Tribunal entendeu que o sistema de entrega domiciliar ndo
constituia uma essential facility e que a negativa de acesso nesse caso ndo caracterizava
abuso de posicdo dominante, nos termos do artigo 82 do Tratado da Comunidade
Europeia (UNIAO EUROPEIA. Tribunal de Justica, 1998).

O Tribunal de Justica Europeu entendeu, portanto, que ndo havia obstaculos
técnicos, regulamentares ou econdmicos que tornassem dificil ou impossivel a criagéo de
outro sistema domiciliario em escala nacional. O caso é relevante no estudo da teoria,
pois, além de ter sido pioneiro em segundo grau de jurisdi¢do, estabeleceu os requisitos
para uma infraestrutura ser considerada essencial e seu compartilhamento ser obrigatorio,
séo eles: (i) a instalagdo ser controlada por um monopolista; (ii) auséncia de motivo

comercial legitimo que justifique a negativa de acesso, ou seja, ser vidvel proporcionar
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acesso a instalag&o; (iii) o acesso ser negado ou concedido em condi¢Bes ndo razoaveis;
(iv) o concorrente ser incapaz de duplicar a estrutura essencial; (v) a instalagdo ser
essencial no sentido de ser indispensavel para permitir concorréncia no mercado com o
controlador da instalagio (UNIAO EUROPEIA. Tribunal de Justica, 1998).

Ao analisar os requisitos acima, conhecidos como teste de Bronner, percebe-
se que sdo muito semelhantes aos estabelecidos no teste do caso MCI, julgado anos antes,
em 1983, pela Corte de Apelacdo do Sétimo Circuito, nos Estados Unidos. Relembre-se
que, de acordo com este ultimo, os requisitos para aplicacéo da teoria nos Estados Unidos
sdo: (i) controle de uma estrutura essencial por monopolista; (ii) viabilidade para o
fornecimento de acesso a estrutura; (iii) negacdo de acesso a tal bem ao concorrente; e
(iv) impossibilidade — préatica ou razoavel — de duplicacdo do bem essencial. Todos 0s
quatro requisitos estabelecidos pelo Tribunal norte-americano estéo presentes na deciséo
do Tribunal de Justica Europeu, que foi além ao estabelecer o quinto requisito — a
instalacdo ser essencial no sentido de ser indispensavel para permitir competicdo no
mercado com o controlador da instalacdo. Vale esclarecer que embora ndo conste
expressamente do julgado MCI, o requisito de auséncia de motivo comercial legitimo que
justifique a negativa de acesso é considerado implicito pela literatura académica norte-
americana.

A identidade dos requisitos ndo é por acaso. O Tribunal de Justica Europeu,
ao julgar o caso, baseou-se no parecer do advogado geral Jacobs que, por sua vez, foi
influenciado pelo pensamento econdmico, precedentes e doutrina oriundos dos Estados
Unidos (WHISH, 2009). Para o advogado geral, o objetivo do artigo 82 do Tratado da
Comunidade Europeia é impedir distor¢cdes a concorréncia, em especial, resguardar 0s
interesses dos consumidores, e ndo proteger interesses particulares de concorrentes. Para
0 advogado, permitir que agentes econdmicos utilizem com exclusividade as instalacGes
que desenvolveram é pro-competitivo e atende aos interesses do consumidor. Por outro
lado, quando muitas instalagdes sdo consideradas essenciais ha efeitos prejudiciais, como
o desincentivo para que concorrentes criem suas proprias instalagbes. E conclui que,
apesar de a concorréncia aumentar no curto prazo, a longo prazo ela é reduzida (BISHOP;
WALKER, 2010). Como consequéncia, a aplicagdo da teoria da instalacdo essencial ao

referido caso foi afastada.

47



Apesar da decisdo acima, como observa Whish (2009), a teoria tem sido
bastante aplicada pela Comisséo Europeia e Tribunal de Justiga, em especial, em casos
envolvendo infraestruturas fisicas, como portos (ex. Sealinks e Port of Rodby), aeroportos
(ex. Frankfurt Airport), ferrovias (GVG/FS), petrdleo, gas (RWE e ENI) e servigos de
telecomunicagoes.

Essa aplicagdo reiterada pelos 6rgdos administrativos e judiciario pode ser
explicada pelo fato de que no direito comunitario europeu a teoria da instalagéo essencial
é considerada um instrumento para a viabilizacéo da concorréncia, e ndo uma excegao as
regras antitruste (MARQUES, 2003). Quer dizer, hd um dever geral de conceder acesso
nos casos em que a recusa do monopolista possa gerar um efeito negativo a concorréncia.
A teoria é aplicada, pois, para que agentes econdmicos em posi¢do dominante ndo
discriminem concorrentes em favor proprio ou de suas subsidiarias. Em outras palavras,
a essential facility doctrine impbe que tais agentes negociem nos mesmos termos
praticados com empresas de seu grupo econdmico, para fins de preservacdo da
concorréncia.

Para Lang (1994), o acesso a uma instalacdo é considerado essencial quando
a recusa for capaz de excluir todos ou grande parte dos concorrentes do mercado, e na
maioria dos casos em que sua aplicacdo ocorre, a relacdo € vertical. No mesmo sentido,
Bishop e Walker (2010) entendem que a teoria é aplicada quando a recusa de contratar
impede terceiros de entrar no mercado, o que diminui a concorréncia. Essa recusa &,
portanto, contraria aos objetivos concorrenciais da Unido Europeia — integracéo entre seus
Estados-membros e promocéo da concorréncia.

Como se percebe, o ponto de toque para aplicagdo da teoria no direito
comunitario é a preservacdo da concorréncia, em obediéncia aos principios e objetivos do
direito concorrencial da Uni&o Europeia.

No meio académico, contudo, a teoria é bastante criticada, em grande parte
pela influéncia da posicéo de juristas norte-americanos.

Dumont (1999) entende que a teoria é contraprodutiva em termos de
eficiéncia econdmica, pois, ao obrigar o compartilhamento de suas estruturas, impede que
0S agentes econdmicos maximizem seus esforgos concorrenciais, pelo que acredita ser

muito dificil encontrar um caso em que a teoria deva ser realmente aplicada.
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Influenciados pela posicdo de Areeda (1990), Bergh e Camesasca (2001)
argumentam que a teoria € um acrénimo para forcar o acesso de novos competidores em
mercados desregulados, frequentemente fundamentada nas reclamagdes de concorrentes
de que sua sobrevivéncia econdmica estaria ameagada. Os autores criticam a atuacdo da
Comisséo no sentido de utilizar a teoria a esmo, de forma bastante desigual e aberta,
defendendo, por outro lado, sua aplicacdo em situagdes excepcionais, de acordo com uma
analise caso a caso, levando em conta dois aspectos. O primeiro é que o direito
concorrencial protege a concorréncia, e ndo concorrentes, que, por sua vez, devem buscar
desenvolver suas proprias estruturas de forma a beneficiar o consumidor final. O segundo
aspecto diz respeito a limitacéo da aplicacdo da teoria a casos que envolvam monop6lios
naturais, sob pena de minar os incentivos para a eficiéncia dindmica, que sustenta o
processo concorrencial.

De acordo com Lang (1994), a aplicacdo da teoria requer uma analise
econdmica dos impactos acarretados pela recusa de negociar e chama atengéo para o fato
de que sua aplicagdo gera custos administrativos tanto para as empresas, quanto para as
autoridades concorrenciais, destacando que a Comissdo Europeia ja possui um quadro de
funcionérios insuficiente para o cumprimento regular de suas atribuigdes.

No mesmo sentido, Garcia-Morato e Ortiz (2003) entendem que a teoria deve
ser aplicada com parcimdnia por conta de suas consequéncias juridicas e econémicas,
justificavel apenas quando a atividade afetada retina caracteristicas de um monopdlio, que
sem a sua abertura, o mercado seja impossivel de ser alcangado, sob pena de desencorajar
investimentos para a construcéo de novas estruturas.

Por fim, Bishop e Walker (2010) alertam para o risco de que a intervengao
por meio da teoria da instalacdo essencial pode causar mais prejuizos do que beneficios,
pelo que as autoridades concorrenciais, ao optarem por sua aplicagdo, devem fazé-lo
mediante provas robustas quanto aos beneficios que serdo produzidos aos consumidores.
Os autores concluem que a teoria deve ser aplicada mediante a analise de cada caso
concreto e alertam para a consequéncia de que, uma vez determinado o compartilhamento
da infraestrutura considerada essencial, faz-se necessario estabelecer os termos em que
tal acesso sera fornecido, em especial, quanto ao valor e a competéncia para sua
determinagdo — se sera fixado pelo Judiciério ou agéncias reguladoras. Quer dizer, 0s

autores entendem que, nos casos excepcionais em que a teoria deva ser aplicada, a
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consequéncia imediata é a necessidade de impor valores para o acesso do monopélio, o
que ilustra bem o qudo séria é essa intervencéo.

Ha no meio académico, contudo, posicOes favoraveis a teoria da instalagdo
essencial. Marques (2003) defende a sua aplicacdo como instrumento habil para promover
a concorréncia em mercados regulados e ndo regulados da Unido Europeia, bem como a
considera bastante relevante para a nova economia e industrias de rede.

No cendrio comunitario europeu, em que a concorréncia-instrumento tem
como “principio cardeal orientar o processo de interpretacdo/aplicacdo das normas
antitruste” (FORGIONI, 2013, p. 83) para o fim de promover a integragdo entre seus
Estados-Membros e aumentar a competitividade de suas empresas a nivel mundial, as
autoridades antitruste e tribunais encontram amplo espago para a aplicacdo da teoria da
infraestrutura essencial. Dai ter sido admitida em diversos julgados da Unido Europeia,
sendo, inclusive, utilizada como instrumento para a promogéo da abertura dos mercados

em setores como telecomunicagdes, transporte e energia.

2.3 DIFERENCAS ENTRE A TEORIA NOS ESTADOS UNIDOS E NA UNIAO
EUROPEIA

A partir do que foi exposto anteriormente, é possivel identificar as principais
diferencas entre a aplicacéo da teoria da essential facility nos Estados Unidos e na Unido
Europeia.

A primeira diz respeito ao desenvolvimento peculiar da teoria em cada
sistema juridico. Nos Estados Unidos, o antitruste tem como objetivo a eficiéncia
econdmica, com vistas & maximizacdo do bem-estar do consumidor. L4 a regra geral é
que nenhuma firma € obrigada a contratar, com forte prevaléncia ao principio da liberdade
contratual, dai por que a essential facility doctrine é considerada uma excecéo e aplicada
pelos Tribunais somente em casos excepcionais. A lei concorrencial da Unido Europeia,
por sua vez, ndo busca primordialmente a eficiéncia econdmica e o dever de negociar do
agente econdmico, em especial, daquele que detém posicédo dominante é diverso daquele

previsto nos Estados Unidos. Quer dizer, ao agente econdmico dominante é imposto o
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dever de atender aos objetivos de integracdo e promogéo da concorréncia, justamente para
a formacao e manutencdo do mercado comum. Nesse sentido, a teoria da essential facility
encontra ambiente mais propicio para seu desenvolvimento e aplicagdo no ordenamento
juridico da Unido Europeia (LANG, 1994). Em suma, a recusa de contratar, em razdo de
objetivos e principios concorrenciais diferentes, gera como consequéncia a aplicacdo da
teoria da instalagéo essencial de forma peculiar nos Estados Unidos e na Uni&o Europeia.

Outra distincdo importante toca & influéncia da Escola de Chicago nos
Tribunais dos Estados Unidos. Essa linha de pensamento preconiza que o antitruste tem
como norte a operagdo eficiente do mercado, e ndo objetivos sociopoliticos. Em
contraposicdo, a Unido Europeia sofre menor influéncia da Escola de Chicago — ndo
obstante tal posicdo venha se alterando ao longo dos Gltimos anos —, sendo bastante
relevantes para o seu direito comunitério concorrencial questdes politicas e sociais (OPI,
2001). A prevaléncia da Escola de Chicago leva os tribunais norte-americanos a
confiarem na autorregulamentacéo do mercado e a tolerarem a supresséo da concorréncia
em prol da eficiéncia. Por sua vez, para os tribunais da Unido Europeia a protegdo da livre
concorréncia é objetivo mais caro que eventuais ganhos de eficiéncia.

Aponta-se ainda como diferenga a forma como os dois sistemas divididos
pelo Atlantico lidam com a exigéncia da justificativa comercial legitima para a recusa de
acesso. Para Lang (1994), os tribunais dos Estados Unidos sdo mais complacentes com
as justificativas comerciais, enquanto a Unido Europeia exige uma justificativa objetiva
para afastar a obrigagéo de compartilhamento.

Da anélise da posi¢do doutrindria dos juristas europeus, percebe-se que
prevalece o entendimento de que a teoria deve ser aplicada de forma excepcional e
mediante o preenchimento de certos requisitos (BISHOP; WALKER, 2010), (WHISH,
2009), (GARCIA-MORATO; ORTIZ, 2003), (BERGH; CAMESASCA, 2001), (LANG,
1994). A principal critica em relacdo a aplicagdo da teoria de maneira ampla reside no
fato de que obrigar o compartilhamento da infraestrutura essencial ndo incentiva o
desenvolvimento de estruturas proprias, pelo contrario, incentiva o concorrente a pegar
carona (free-rider) nos incentivos alheios, ou seja, a utilizar as estruturas de terceiros, o
que ndo melhora a concorréncia e nem produz beneficios aos consumidores. Essa posi¢do

estd em sintonia com os argumentos de parcela da doutrina norte-americana — inclusive,
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porque os juristas europeus séo influenciados pela literatura académica sobre direito
concorrencial produzida nos Estados Unidos.

Por outro lado, ao analisar a jurisprudéncia, nota-se uma postura mais
favoravel das autoridades concorrenciais europeias ao compartilhamento da infraestrutura
essencial — se comparada ao uso da teoria nos Estados Unidos (DELRAHIM, 2004). Essa
tendéncia tem forte ligacdo com o cumprimento dos objetivos das regras concorrenciais
na Unido Europeia, dentre eles, promover a integracdo entre seus membros e a
concorréncia, afastando condutas que impegam ou dificultem o comércio transfronteirico.
Assim, pode-se concluir que a teoria da essential facility tem sido mais aplicada na Uniéo
Europeia do que nos Estados Unidos.

Em suma, a liberdade de iniciativa e a liberdade de contratar séo respaldadas
em ambos os sistemas juridicos analisados, sendo excepcional a intervengdo do Estado.
No entanto, é possivel perceber que o modelo antitruste europeu — porque voltado a
integracdo econdmica e a promogdo da concorréncia — d& maior ensejo a intervencéo
estatal do que o modelo dos Estados Unidos, em que prevalece a eficiéncia econdmica e
a liberdade. Em outras palavras, o espaco de aplicacdo da excecdo a liberdade de contratar

é maior no sistema da Unido Europeia do que no norte-americano.

2.4 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA ESSENTIAL FACILITY NO BRASIL

Durante quase todo o século XX, o Brasil seguiu um modelo econdmico
protecionista, centrado no controle de precos, no estimulo a substituicdo das importacdes,
em prol das empresas nacionais e na atuacio direta do Estado na economia (LEITAO,
2011). Nesse contexto, em que predominava a baixa liberdade entre os agentes de
mercado, ndo havia espaco para a concorréncia (GONCALVES, 2011).

A segunda metade da década de 1980 marca o inicio de significativas
mudancas nas esferas politica, econdmica e juridica. Essa transicdo tem como marcos a
redemocratizacgdo, a Constituicdo de 1988 e a estabilizacdo da moeda (GONGCALVES,
2011).
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Inclusive, a Constituicdo espelha esse contexto de transformacgodes, pois impde
o dever de conciliar diversos valores e objetivos que poderiam parecer até mesmo
inconciliaveis (RIBEIRO; KOBUS; GONCALVES; VIEIRA, 2011). Os artigos 1° e 3°
sdo sintomaticos dessa génese (BRASIL, Constituicdo Federal):

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissolGvel dos
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democratico de Direito e tem como fundamentos:

| - a soberania;

11 - a cidadania;

111 - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo politico.

Aurt. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria;

11 - garantir o desenvolvimento nacional;

111 - erradicar a pobreza e a marginalizacdo e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raga, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminacéo.

Da leitura dos dispositivos, vé-se que a sociedade precisa atender de forma
harmdnica tanto a dignidade da pessoa humana, quanto a livre iniciativa. Além disso, o
desenvolvimento nacional deve caminhar paralelamente & erradicagdo da pobreza e a
reducdo das desigualdades sociais e regionais. Em suma, a Constitui¢éo prevé o desafio
do desenvolvimento econdmico nacional de modo inclusivo, que beneficie a todos.

N&o é suficiente que o Pais alcance elevacdo de seu produto interno bruto
(PIB); h4 também a necessidade de que se alcance uma sociedade livre, justa e solidéria,
a erradicacdo da pobreza, e a reducdo das desigualdades. Dai por que se afirma que o
desenvolvimento deve andar de méos dadas com a dignidade da pessoa humana.

Quanto a estruturacdo da economia, o Brasil adota o sistema de mercado —
ou, como prefere Galbraith'® (2004), trata-se verdadeiramente de um pais capitalista, cujo

fundamento basilar esté na iniciativa privada (BRASIL, Constitui¢do Federal, art. 170):

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:

[.]

11 - propriedade privada;

16 Como esclarece Galbraith (2004), a expressdo sistema de mercado é apenas uma fraude inocente, um
artificio semantico para combater os criticos do capitalismo.
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111 - fungdo social da propriedade;
IV - livre concorréncia;

[.]

(grifou-se)

Dentro do preceito do artigo 170, figura o principio da livre concorréncia
(inciso 1V), definido por Grau (2010, p. 212) como:

[...] forma de tutela do consumidor, na medida em que competitividade induz
a uma distribuicdo de recursos a mais baixo preco. De um ponto de vista
politico, a livre concorréncia € garantia de oportunidades iguais a todos os
agentes, ou seja, € uma forma de desconcentracdo de poder. Por fim, de um
angulo social, a competitividade deve gerar extratos intermediarios entre
grandes e pequenos agentes econdémicos, como garantia de uma sociedade mais
equilibrada.

E dizer, pelo angulo politico, a livre concorréncia garante acesso ao mercado
por todos. Quando ndo h& barreiras a entrada de novos concorrentes e 0s produtos sao
homogéneos (auséncia de diferengas marcantes entre os produtos, em que o consumidor
escolherd um ou outro por conta do preco) a concorréncia pode gerar “situagdes eficientes
no mercado” (VIEGAS; ALMEIDA, 2013, p. 43). Em suma, a concorréncia garante bem-
estar social, melhores precos, maior qualidade dos produtos e variedade na oferta — em
ultima andlise, a concorréncia leva ao desenvolvimento econémico.

Diferentemente do antitruste norte-americano e mais proximo do sistema
concorrencial da Unido Europeia, a concorréncia no Brasil € um instrumento de politicas
publicas, que deve ser utilizado para a realizagdo dos objetivos constitucionais do artigo
3° e da ordem econdmica (art. 170) (FORGIONI, 2013)*".

Vale a ressalva de que, embora semelhante ao direito concorrencial da Uni&o
Europeia no sentido de funcionar como instrumento de politicas publicas, o sistema
brasileiro possui objetivos diversos. Os artigos 101 e 102, que disciplinam o acordo entre
empresas do TFUE, perseguem como objetivos aqueles dispostos no art. 3° do Tratado da
Unido Europeia, quais sejam crescimento econdmico equilibrado, estabilidade de precos,
fomento do progresso cientifico e tecnoldgico, a justica e a protecdo social, igualdade,
dentre outros. J& o sistema concorrencial brasileiro tem como objetivo assegurar a todos

uma existéncia digna, conforme os ditames da justica social (art. 170 da CF, art. 3° da CF

17 Em sentido oposto, Franceschini (1996) é contrario a funcdo do direito antitruste como instrumento de
politicas publicas no Brasil. Entende que a finalidade e o propdsito do direito da concorréncia sdo a
eficiéncia econdmica, em beneficio do consumidor, com base na Escola de Chicago.
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e art. 36 da Lei 12.529/11) (FORGIONI, 2013). Como se V&, os dois sistemas — europeu
e brasileiro — embora a concorréncia sirva como um instrumento para a consecugéo de
politicas publicas, possuem objetivos diversos. A concorréncia no Brasil, portanto, € uma
ferramenta de que pode lancar méo o Estado brasileiro para implementar suas politicas
econdmicas (FORGIONI, 2013). Em suma, a concorréncia no Brasil ndo tem um fim em
si mesma, funciona como um meio para se obter resultados benéficos a sociedade.

A legislacéo infraconstitucional tem o dever de materializar a orientagéo dada
pelo § 4°, art. 173 da Constituicdo Federal, no sentido de que “a lei reprimira o abuso do
poder econdmico que vise a dominagéo dos mercados, a eliminacdo da concorréncia e ao
aumento arbitrério dos lucros” (BRASIL, Constituicdo Federal). Ha a necessidade, pois,
de impor algumas restri¢des ao exercicio da livre concorréncia.

Para Salomé&o Filho (2013), o art. 173, § 4° da CF possui dois objetivos.
Primeiro, equiparar os deveres do detentor de poder econdmico aos deveres do agente
estatal (existéncia de um direito-fungéo), ou seja, o desvio de funcdo do poder significa
conduta estratégica que visa & obtengdo de efeitos anticoncorrenciais, como dominacéao
de mercados, eliminagdo da concorréncia e aumento arbitrario dos lucros. O segundo
objetivo do referido dispositivo constitucional é o dever de intervencdo do Estado para
defender a concorréncia contra qualquer potencial efeito lesivo. O direito concorrencial
é, pois, uma importante garantia institucional.

No ambito infraconstitucional, tem-se a Lei n® 12.529, publicada em 30 de
novembro de 2011, em vigor desde 29 de maio de 2012. Trata-se da nova Lei Antitruste,
que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia e dispde sobre a prevengéo
e repressdo as infracdes contra a ordem econdmica, em substituicdo a Lei n® 8.884/1994.

Paralelo & defesa da concorréncia, marcos legais foram editados para regular
0s setores de infraestrutura que passaram & iniciativa privada. Com a politica de
liberalizacdo da década de 1990, a participacéo direta do Estado na economia foi reduzida,
pelo que aumentou o risco de concentragdo de poder econdmico e de situagGes de posi¢éo
dominante e de monopolio natural (NESTER, 2006). O Estado passa, entdo, a atuar no
campo regulatério — por meio da fixacdo de regras gerais de atuacdo dos agentes privados
ex ante — e na defesa da concorréncia ex post. Desde entéo, cresceram as discussdes sobre

a relagéo entre regulacdo e concorréncia, com a consequente tensdo a respeito dos limites
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concorrenciais em setores regulados (SANTOS, 2006)'8. Uma das situacdes advindas
dessa relagdo entre regulacdo e concorréncia diz respeito ao acesso a redes de
infraestrutura. Pela desestatizacéo, empresas (conhecidas como incumbentes) adquiriram
as redes fisicas até entdo controladas por empresas estatais; seus concorrentes (entrantes),
por sua vez, passaram a depender do acesso a tais redes para a prestagdo do respectivo
servico (SANTOS, 2006). Nesse caso, 0 mercado ndo é capaz de resolver essa falha e sua
solucéo passa pela teoria da infraestrutura essencial.

Assim, com a abertura do mercado e desregulacdo de setores a partir da
década de 1990, a teoria da essential facility ganhou forga no Brasil.

Sundfeld (2005) entende que essa teoria garante um direito subjetivo de
acesso a infraestrutura essencial por terceiros, com o objetivo de impedir comportamentos
oportunistas de seus detentores. Para Salomdo Filho (2013), a essential facility reconhece
a funcdo social do monopolista, detentor de bens essenciais e de posicdo dominante no
mercado, ao Ihe impor obrigagbes de compartilhamento.

Para Nester (2006, p. 226-227), a teoria pode ser assim definida:

O instituto juridico segundo o qual se assegura a determinados agentes
econdmicos, mediante o pagamento de um preco justo, o exercicio do direito
de acesso as infra-estruturas (sic) e redes ja estabelecidas (assim como a
determinados insumos e bens), que sdo indispensaveis para o desenvolvimento
de sua atividade econdmica, cuja duplicacéo é inviavel, e que se encontram na
posse de outros agentes (normalmente em regime de monopélio natural), seus
potenciais concorrentes. A esse direito de acesso corresponde uma obrigagdo
especifica do detentor da infra-estrutura (sic) de ceder o acesso a terceiro, em
termos ndo-discriminatdrios e razoaveis, a fim de viabilizar os objetivos e
politicas de concorréncia preconizados pelo Estado. Assim, sob o enfoque do
detentor da essential facility, a teoria pode ser compreendida como o instituto
que lhe impde, em determinadas circunstancias e mediante a observancia de
pressupostos especificos, a obrigacao de ceder a terceiros, inclusive, potenciais
concorrentes, 0 acesso a infra-estrutura (sic) caracterizada como indispensavel
(essencial) ao desenvolvimento de determinada atividade econdmica e cuja
duplicacéo é inviavel, em contrapartida ao recebimento de um prego justo, que
inclua uma indenizagdo pelos investimentos realizados, o custo decorrente da
disponibilizagdo da facility e uma remuneracgéo razoavel.

Em outras palavras, o instituto juridico em estudo, cumpridas certas
condigdes, garante acesso a infraestruturas detidas por agente econdémico — normalmente

monopolista —, consideradas essenciais para o desenvolvimento da atividade econémica,

18 Vale ressaltar que a relagdo entre concorréncia e regulagdo néo seré analisada, por ndo fazer parte do
objeto da presente dissertacao.
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mediante 0 pagamento de preco justo. A teoria da essential facility é aplicada, portanto,
quando hé situacdo de dependéncia de um agente econdmico em relagdo & estrutura de
outro agente, sendo invidvel a sua duplicacdo (CELLI JUNIOR; SANTANA, 2005). Para
Saloméo Filho (2001, p. 53), a teoria deve ser aplicada em casos de extrema concentragao
econdmica em que “haja o controle pelo sujeito ativo de um meio de produgdo
imprescindivel e insubstituivel para a produgdo de um determinado bem final e seja
tecnicamente e economicamente possivel coloca-lo & disposicdo do sujeito passivo™. A
teoria ainda é aplicada, para além de casos que envolvem a recusa de acesso, em hipdteses
em que o preco para possibilitar tal acesso aos bens essenciais é excessivo (BUCHAIN,
2006).

Em suma, sua aplicagdo ocorre quando um agente econdmico possui uma
infraestrutura considerada essencial, de natureza comumente de monopolio natural, e se
recusa a compartilha-la com os demais concorrentes ou a faz mediante condi¢bes ndo
razoaveis.

Para Buchain (2006), a aplicagdo da teoria deve ser feita de forma restrita para
somente aqueles casos em que 0 acesso as instalagdes seja realmente essencial, sob pena
de privilegiar concorrentes que economizam custos de ingresso no mercado. Para além
da questéo da essencialidade do bem, o autor destaca ainda a dificuldade em estabelecer
0 preco do acesso que, se deixado ao cargo das partes, é provavel que o titular do bem
impora um valor excessivo que pode igualmente inviabilizar o acesso de concorrentes ao
mercado.

Para Forgioni (2013), a teoria esta diretamente ligada ao abuso de posi¢éo
dominante do agente econdémico, mais especificamente a recusa de contratar com outro
agente econdmico. Buchain (2006, p. 82) observa que “a defini¢do de abuso de posi¢ao
dominante é um conceito juridico aberto”, pois 0 comportamento do agente econémico
ndo é previsivel e nem absoluto. No direito positivo, a posicdo dominante é presumida
“sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou
coordenadamente as condi¢Oes de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou
mais do mercado relevante” (BRASIL, Lei 12.529, 2011, art. 36, § 2°). Forgioni (2013)
afirma que o agente econdmico em posi¢do dominante tende a aumentar os pregos e a
reduzir a qualidade de seus produtos e servigos, bem como a impor praticas a outros

agentes que ndo adotaria se houvesse concorréncia, comportamentos semelhantes aos de
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um monopolista. Trata-se de conduta que visa & eliminagdo de concorrentes do mercado,
0 que prejudica os consumidores.

Saloméo Filho (2013) aplica o teste da determinacéo do sujeito passivo do
ilicito para identificar se a conduta praticada pelo agente econdmico constitui abuso de
posicdo dominante. Assim, se o0 sujeito passivo direto for o consumidor, ha abuso de
posicdo dominante. Obter posi¢do dominante, contudo, ndo leva per se a infragdo a ordem
econOmica, excepcionada pela eficiéncia econdmica como justificativa para o
comportamento (BRASIL, Lei 12.529, 2011, art. 36, § 1°) — “se ha maior eficiéncia, nada
se deve punir” (FORGIONI, 2013, p. 320).

Saloméo Filho (2013) afirma que a teoria da essential facility é compativel
com o ordenamento juridico nacional, em especial, com a lei concorrencial brasileira e a
Constituicdo Federal, por conta do principio da funcdo social da propriedade (BRASIL,
Constituicdo Federal, art. 5°, XXIII e art. 170, 111). Para o autor, o principio diz respeito
ao exercicio do poder de controle empresarial acerca dos bens de producdo. Nesse caso,
a funcdo social da propriedade é a utilizagdo desses bens em beneficio de terceiros.

Em ambito infraconstitucional, Buchain (2006) afirma que é possivel
enquadrar tal teoria no art. 21, XII1 da Lei n°® 8.884/1994 (atual art. 36, 8 3°, XI da Lei n°
12.529/2011), que prevé a conduta de “recusar a venda de bens ou a prestacdo de servicos,
dentro das condi¢Ges de pagamento normais aos usos e costumes comerciais” como
infracdo & ordem econémica (BRASIL, 2011). De acordo com o direito antitruste
brasileiro, arecusa de contratar por parte de empresa dominante, em condi¢des comerciais
normais, constitui ilicito concorrencial.

A defesa da concorréncia, diferentemente do direito privado em que prevalece
a liberdade contratual, limita esse direito de que ninguém é obrigado a contratar, pois
entende que ao recusar a venda o0 agente econdmico “estaria impondo condigdes
comerciais injustificadas ou anticoncorrenciais” com vistas a eliminar concorrentes,
sobretudo para exercer controle vertical do mercado (BUCHAIN, 2006, p. 105). Controle
vertical se refere as diferentes modalidades das relacdes verticais que, por sua vez, so
caracterizadas por “processos produtivos complementares, em contraste com relages
horizontais, que compreendem processos produtivos substitutos” (AZEVEDO, 2013, p.
201).
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Para Salomé&o Filho (2013), a recusa de contratar, comumente encontrada nas
hipGteses de monopdlios naturais, coloca em posi¢des opostas dois principios
constitucionais — liberdade de iniciativa (por meio aqui da liberdade de contratar) e a livre
concorréncia. A liberdade de iniciativa sera, pois, limitada, quando a recusa de contratar
impedir a concorréncia. Dai mais uma razdo que compatibiliza a teoria da infraestrutura
essencial com o ordenamento juridico brasileiro. Vale mencionar, contudo, que a recusa
de contratar ndo é absoluta e admite que o agente econdmico que recusa a venda apresente
suas razdes econdmicas ou negociais para tanto.

Para Nester (2006), apesar de guardados alguns requisitos proprios, a teoria
em estudo pode ser enquadrada dentro da conduta de recusa de contratar, tipificada no
art. 36, § 3°, Xl da Lei da Concorréncia (BRASIL, 2011), ou seja, trata-se de espécie do
género recusa de contratar.

Saloméo Filho (2013) explica, porém, que a essential facility doctrine é
relevante, independente da teoria que contempla a recusa de contratar, pois cria um
efetivo direito de contratar, impondo ao monopolista uma postura ativa de conceder
acesso aos seus concorrentes; ao passo que a recusa de contratar se aplica somente em
casos de comportamento negativo, por meio de sangdes ao infrator.

Nota-se aqui uma diferenga em relagdo a recusa de contratar nos Estados
Unidos. L4 a regra é que os agentes econdmicos ndo estdo obrigados a contratar com
concorrentes. A legislagdo concorrencial brasileira, por sua vez, caracteriza a recusa de
contratar pela empresa dominante, em condi¢des comercias normais, como ilicito.

Ademais, a Lei Antitruste brasileira ainda prevé como infragdo a ordem
econdmica, condutas como, limitacdo ou impedimento ao acesso de novas empresas ao
mercado, a criacdo de dificuldades a constitui¢do, funcionamento ou desenvolvimento de
concorrentes, impedimento ao acesso de concorrentes as fontes de insumo, matérias-
primas, equipamentos ou tecnologia (art. 36, 8 3°, Ill, IV e V). Todas condutas que a
teoria da essential facility visa a combater e, portanto, mais um argumento a favor de sua
compatibilizagdo com o direito nacional.

Ha ainda regras expressas quanto a aplicacdo da teoria da instalagdo essencial
no direito brasileiro. A Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997 — Lei Geral de

Telecomunicagdes (LGT), € um exemplo. Seu artigo 73%° reconhece o direito das

19 Art. 73. As prestadoras de servicos de telecomunicacdes de interesse coletivo terdo direito a utilizagdo
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prestadoras de servigos de telecomunicacdes de interesse coletivo de compartilhar o uso
da infraestrutura detida por outras prestadoras, mediante 0 pagamento de pregos e
condicBes justos e razoaveis (BRASIL, 1997). Outras legislacdes setoriais também
preveem regra de compartilhamento da infraestrutura: Lei do Petréleo e Gas - Lei n°
9.478, de 06 de agosto de1997 (art. 58%°), a Lei n° 9.074, de 07 de julho de 1995 (art. 15,
§692), a Lei da Energia Elétrica - Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de1996 (art. 3°, VI e
VI11%2), Vale mencionar ainda a Resolugdo Conjunta ANATEL/ANEEL/ANP n° 01/1999,
que fixa diretrizes para o compartilnamento de infraestrutura entre os setores de energia
elétrica, telecomunicacGes e petr6leo, observando os principios contidos nas Leis n.°
9.427/96, 9.472/97 e 9.478/97.

A positivagdo de leis setoriais nacionais — 0 que demonstra que nesse campo
a concorréncia ndo é plena — e sua origem nas public utilities?® norte-americanas
confirmam que a teoria no Brasil tem seu campo de aplicagdo majoritariamente nos
servigos publicos (ARAGAO, 2004). As infraestruturas, via de regra, permanecem com
apenas um gestor (mercado a montante), enquanto que a prestacdo de servicos se da por
Vvérios agentes econdmicos (mercado a jusante). Com isso, a atuagdo dos prestadores de
servico depende necessariamente do acesso as infraestruturas. Diante da importancia das
redes de infraestrutura para os servigos publicos, a intervencéo estatal é necesséria. Nesse

sentido, os atos normativos que tratam da regulacdo de setores de interesse publico

de postes, dutos, condutos e serviddes pertencentes ou controlados por prestadora de servicos de
telecomunicacdes ou de outros servigos de interesse publico, de forma ndo discriminatéria e a precos e
condigdes justos e razoaveis. Paragrafo Unico. Cabera ao 6rgédo regulador do cessionario dos meios a
serem utilizados definir as condicdes para adequado atendimento do disposto no caput (BRASIL. Lei n.
9.472, 1997).

20 Art. 58. Sera facultado a qualquer interessado 0 uso dos dutos de transporte e dos terminais maritimos
existentes ou a serem construidos, com excecdo dos terminais de Gas Natural Liquefeito - GNL, mediante
remuneracdo adequada ao titular das instalagGes ou da capacidade de movimentacdo de gas natural, nos
termos da lei e da regulamentacéo aplicavel (BRASIL. Lei n. 9.478, 1997).

21 Art. 15 [...] § 6°. E assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas
de distribuicdo e transmissdo de concessionario e permissionario de servi¢co publico, mediante
ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder
concedente. (BRASIL. Lei n. 9.074,1995).

2 Art. 3°. Além das atribuigdes previstas nos incisos Il, 111, V, VI, VII, X, Xl e XIl do art. 29 e no art. 30
da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbéncias expressamente previstas em lei e
observado o disposto no § 10, compete a ANEEL: [...]VI - fixar os critérios para calculo do prego de
transporte de que trata 0 § 60 do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos
casos de negociacdo frustrada entre os agentes envolvidos; VII - articular com o érgéo regulador do setor
de combustiveis fdsseis e gas natural os critérios para fixacdo dos precos de transporte desses
combustiveis, quando destinados a geracdo de energia elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos
casos de negociacdo frustrada entre os agentes envolvidos (BRASIL, Lei n. 9.427, 1996).

23 Public utilities sdo atividades de natureza privada, mas de interesse coletivo (NESTER, 2006).



estabelecem mecanismos para permitir 0 acesso as estruturas, pardmetros para a fixacao
de prego?* e qualidade dos servicos.

Questdo polémica diz respeito & possibilidade de a empresa incumbente
suspender o compartilhamento de sua infraestrutura no caso de descumprimento das
obrigacGes por parte da empresa entrante. Na opinido de Aragédo (2004), a suspenséo do
compartilhamento por inadimplemento somente é possivel quando ndo se tratar de
servicos publicos propriamente ditos, mas de servicos prestados em regime competitivo.
Para Sundfeld (2005), no entanto, o inadimplemento autoriza o rompimento da relagéo
entre incumbente e entrante, ainda que se trate de rede de servigo publico, tendo em vista
que o principio da continuidade do servico publico ndo se confunde com a continuidade
das operagdes de um dado prestador?®.

Como teve sua origem em casos envolvendo redes de infraestrutura,
exemplos comuns de sua aplicagdo ocorrem em setores como ferrovias, rodovias,
aeroportos, portos, telecomunicagdes, energia elétrica, saneamento, petrdleo e gés.
Contudo, Salomé&o Filho (2013, p. 418) destaca que “qualquer bem econémico pode, em
principio, vir a ser uma essential facility”. Com efeito, a teoria pode ser aplicada a estadios
de futebol, caixas eletronicos, estacdes de esqui e bens incorpéreos, como a propriedade
intelectual (ARAGAO, 2004, p. 19). E dizer, a teoria da instalacio essencial pode ser
aplicada em setores regulados ou néo, objeto ou ndo de servigos pablicos (SALOMAO
FILHO, 2013).

No que toca a sua natureza juridica, a teoria da infraestrutura essencial ndo
esté pacificada na doutrina brasileira. Aragdo (2004, p. 35) entende que a natureza juridica
do compartilhamento obrigatério de infraestruturas & de contrato privado, mas
especificamente atribuida pela funcéo social do contrato e observa que “muitas vezes a
funcéo social dos bens é concretizada atraves da restricdo a liberdade de contratar (e de
nao contratar)”.

A partir do século XX perdeu forca a livre construgdo da vontade e o carater

puramente privatistico do contrato, limitados por aspectos sociais, juridicos (direito

24 Para Sundfeld (2005, p. 12), as agéncias reguladoras ndo tém competéncia para fixar critérios para a
formacdo do prego de compartilhamento da infraestrutura, afirmando que o principio norteador é que “as
partes negociam livremente o preco de acesso e a agencia setorial s6 interfere nos casos e nos termos
expressamente previstos nas préprias normas legais”.

% Novamente, a aplicacdo da teoria das instalages essenciais aos servicos pablicos ndo sera objeto de
estudo detalhado por fugir ao escopo da presente dissertagao.
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concorrencial, ambiental, do consumidor etc.) e politicas publicas (FORGIONI, 2009),
ao passo que se desenvolveu a corrente do dirigismo contratual, por meio da intervengao
estatal no plano dos contratos (KUBRUSLY, 2010). Em outras palavras, o contrato ja ndo
é mais um acordo de vontades absoluto que somente interessa as partes, mas deve levar
em conta as condicionantes sociais que o cercam, uma vez que afetam o interesse coletivo
(NEGREIROS, 2006). O contrato é “um instrumento de realizacdo do projeto
constitucional” (TEPEDINO, 1999, p. 286). O principio da funcdo social do contrato esta

consagrado na seara infraconstitucional no art. 421 do Cdédigo Civil, que prevé: “a
liberdade de contratar seré exercida em razéo e nos limites da funcéo social do contrato”
(BRASIL, Cadigo Civil).

De volta a teoria da instalagéo essencial, Aragéo (2004) observa sua ligacéo
com o dever de contratar, na medida em que a obrigatoriedade de o incumbente contratar
com o entrante (potencial concorrente), limita a liberdade de contratar. Isso porque bens
considerados essenciais para a prestacdo de um determinado servi¢o tem seu uso restrito
(SALOMAO FILHO, 2001). Para Salomio Filho (2013, p. 419), a obrigacdo de
compartilhamento oriunda da teoria da essential facility é “muito mais extensa [...] que
aquela derivada da disciplina usual de contratar, em sede antitruste”, uma vez que o
monopolista deve fornecer o acesso de forma ampla e ativa, diferentemente dos casos
mais comuns de rompimento injustificado das relagcdes negociais.

Aragdo (2004) estabelece como caracteristicas do contrato de
compartilhamento de infraestrutura:  prestacbes reciprocas interdependentes,
regulamentado (a0 menos parcialmente, pois ha elementos essenciais estabelecidos por
leis), inderrogaveis pelo acordo das partes, autorizados (sujeito a prévia homologacéo da
autoridade reguladora), podendo ser coativo ou forgado nos casos em que as partes nao
cheguem a um acordo. O autor afasta a natureza juridica de serviddo administrativa, como
entendem alguns doutrinadores do direito administrativo, uma vez que (i) ndo se trata
de direito real, pois 0 acesso a redes tem carater de temporariedade e de ndo exclusividade,
ao contrario do direito real, perpétuo, exclusivo e oponivel erga omnes; (ii) ndo ha
pagamento de indenizag¢do em parcela Unica pelo acesso as redes, as legislacdes setoriais

preveem justa remuneracéo, mediante prestacdes pecuniérias continuas de acordo com o

% Dentre outros, Di Pietro (2002) entende que o compartilhamento da rede tem natureza juridica de
servidao administrativa, uma vez que se trata de direito real de gozo, de natureza publica, exercido sobre
bem de terceiros, em beneficio do prestador de servigo publico.
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uso das redes; (iii) ndo ha processo judicial para sua institui¢do, prevalece o acordo de

vontade das partes.

2.4.1 Teoria da essential facility como fundamento expresso

Examinadas as licdes doutrinarias sobre a teoria da infraestrutura essencial, €
possivel analisar sua aplicacdo no Conselho Administrativo de Defesa Econbmica -
CADE?,

O primeiro caso com mengdo expressa a teoria da instalacdo essencial foi
julgado pela entidade judicante administrativa em 1998 e envolveu a Petroquimica
Triunfo S.A. e a Cia Petroquimica do Sul — COPESUL. No referido caso, o CADE
entendeu que “mesmo que detenha poder de monopdlio, uma firma ndo tem o dever de
cooperar com suas rivais, podendo haver razdes econdmicas e negociais que justifiquem
a recusa de venda ou exclusdo”. Além disso, afirmou que uma conduta ndo pode ser
caracterizada como exclusionaria “considerando seus efeitos sobre o competidor, sendo
preciso considerar 0s impactos sobre os consumidores e se a competigdo foi restringida
de forma desnecesséria”. A decisdo fixou quatro condicOes bésicas para a aplicacdo da
teoria da instalagdo essencial (BRASIL, Cade, 1998):

a) dois ou mais mercados separados, mas relacionados entre si. Observe-se que
esse requisito ndo esta presente nas condicOes estabelecidas pela jurisprudéncia
da Uni&o Europeia (teste de Bronner) e dos Estados Unidos (teste MCI);

b) o acesso a instalagdo deve ser crucial ao desenvolvimento de uma atividade
econdmica ou para que um competidor possa continuar competindo, e ndo
meramente conveniente ou menos dispendioso. Tal requisito é compativel com
0 quinto requisito do teste de Bronner, em que o Tribunal de Justica Europeu
determinou que a instalacéo deve ser essencial no sentido de ser indispensavel

para permitir competicdo no mercado com o controlador da instalagdo. No teste

27 Vale ressaltar que ndo se tem conhecimento da aplicacdo da essential facility doctrine de forma
expressa pelo Judiciario brasileiro (NESTER, 2006).



MCI, da Corte de Apelacdo do Sétimo Circuito dos Estados Unidos ndo ha
mencgao a esse requisito;

c) ajustificativa do monopolista para negar ou restringir o acesso deve ser levada
em conta. Esse requisito também esté presente no teste de Bronner (auséncia
de motivo comercial legitimo que justifique a negativa de acesso, ou seja, ser
vidvel proporcionar acesso a instalagéo) e no teste do caso MCI; e

d) se o0 acesso é de rigor, 0 concorrente tem que arcar com 0S Custos necessarios
ao acesso, em condi¢des ndo menos favordveis. Apesar de ndo constar
expressamente dos requisitos estabelecidos pela jurisprudéncia norte-
americana e comunitéria, essa condicdo € levada em conta por aqueles

tribunais.

Como se V&, os requisitos estabelecidos pelo CADE encontram relativo
amparo nas condicdes estabelecidas pela Corte dos Estados Unidos e, em especial, pelos
Tribunais da Unido Europeia. Mesmo as condicdes que ndo foram reproduzidas
expressamente pela autoridade concorrencial brasileira, como a instalagéo ser controlada
por um monopolista e o acesso ser negado ou concedido em condi¢Bes ndo razoaveis,
podem ser extraidos da decisdo do CADE, especificamente dos requisitos acima
mencionados — itens “c” e “d”, respectivamente. O requisito que consta tanto do teste de
Bronner quanto do teste MCI, mas que de fato néo esta presente na decisdo do CADE diz
respeito ao concorrente ser incapaz de duplicar a estrutura essencial. Por outro lado, o
CADE exige para aplicagéo da teoria a existéncia de dois ou mais mercados separados,
relacionados entre si, sem amparo nos testes de Bronner e MCI, porém, recorrentemente
exigido pelos juristas norte-americanos e europeus.

Por fim, 0 CADE negou acesso a Petroquimica Triunfo S.A., ou seja, afastou
a aplicacdo da teoria da instalagdo essencial e concluiu sua andlise no sentido de que ndo
houve infracdo por parte de COPESUL (BRASIL, Cade, 1998).

Outro julgado que tratou da teoria da instalacdo essencial no &mbito do CADE
foi o caso Directv, julgado em 2001. A causa de pedir estava relacionada a possibilidade
de a TV Globo recusar contratar com a Directv no mercado DTH para a liberag&o de seu
sinal de TV aberta. Ocorre que a Directv, concorrente da SKY, com quem a Globo tinha

contrato de exclusividade, pretendia ofertar o canal Globo em sua programagéo fechada.
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O CADE entendeu, por maioria, que o sinal da Globo néo era essencial a prestacédo do
servico de TV a cabo da Directv e que tal servico ndo poderia ser considerado uma
essencial facility. Nesse sentido, veja-se parte do voto do Conselheiro Celso Campilongo
(BRASIL, Cade, 2001):

O que estd em jogo, no mercado de DTH ou de TV aberta, € uma questdo
puramente comercial. O problema é saber se o inegavel poder de mercado da
Globo na TV aberta (...) pode limitar a concorréncia na TV via satélite. Pelo
numero de substitutos, pelas caracteristicas de mercado diferenciado pelo tipo
de produto, pelo leque de opgbes de insumos da TV por assinatura, pela
auséncia de prova de que a decisdo de compra de um servigo de DTH seja
determinada pela oferta redundante de algo que o consumidor possui, por se
tratar de um mercado em franca expansdo e por todas as razbes aqui
apresentadas, a Representacdo ndo merece prosperar.

O caso tratou expressamente da teoria da instalacdo essencial, no entanto,
mais uma vez o CADE optou por afastar sua aplicagéo, pelo que arquivou a representacéo
em andlise.

Pouco tempo depois do julgamento da Directv, 0 CADE julgou novo caso
envolvendo a teoria da essential facility, mas aqui a conclus&o foi diversa dos dois casos
anteriores. No caso em que a Embratel alegou que a Telesp conferia vantagem
competitiva & sua subsidiaria Telefénica nas tarifas telefonicas de longa distancia, o
CADE aplicou a teoria ao entender que 0s quatro requisitos estabelecidos no caso
COPESUL tinham sido preenchidos (BRASIL, Cade, 2003).

Conclui-se da analise das posi¢des doutrinarias, da legislacdo concorrencial e
dos julgados do CADE que a teoria da instalacdo essencial é compativel com o
ordenamento juridico brasileiro, porque est4d em consonancia com a funcdo social da
propriedade e do contrato, prevista na Constituicdo Federal, e com as diretrizes fixadas
pela Lei n. 12.529/2011. Ainda que recente no Pais, a teoria vem sendo aplicada pelo

CADE em casos que a recusa de contratar possa eliminar a concorréncia.
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3 DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A analise dogmatica da relacdo entre propriedade intelectual e direito
antitruste passa pelo estudo dos fundamentos e objetivos de ambos, com vistas a revelar
0s respectivos valores tutelados. Feita a analise do direito antitruste no capitulo anterior
— notadamente no que toca a teoria da essential facility —, passa-se ao estudo do direito da
propriedade intelectual. O estudo de suas bases tedricas servira para, no capitulo
subsequente, verificar em que medida estd submetido as regras antitrustes de protecéo a
concorréncia, objetivo central da presente dissertagéo.

Com aponta Drahos (1999), direitos da propriedade intelectual® sio direitos
de exploragdo da informacdo, ou seja, “a propriedade sobre a informagéo constituida a
partir de uma criagdo do intelecto humano” (LIMA, 2008, p. 31).

Por sua vez, a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (ou
na sigla em inglés WIPO — World Intelectual Property Organization) traz em seu estatuto
a descricdo da propriedade intelectual nos seguintes termos (CONVENCAO QUE
INSTITUI A ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL,
1967, art. 2°, VIII):

[...] é o conjunto de direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas,
as interpretacbes dos artistas intérpretes e as execugBes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as invencdes em
todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servico,
bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a protecdo contra
a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

Em suma, sdo direitos relativos a atividade intelectual no campo industrial,
cientifico, literario e artistico.

Didaticamente, a propriedade intelectual é classificada como género, cujas
espécies sdo a propriedade industrial, o direito autoral e as criagBes do intelecto
consideradas sui generis. A propriedade industrial contempla patentes de invencdo,

modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, nome empresarial e indicagdes de

28 Para Sherwood (1992, p. 22), a expressdo “direitos da propriedade intelectual” seria redundante, uma
vez que “o conceito de direito esta, naturalmente, implicito em qualquer nogéo de propriedade”.
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proveniéncia ou denominagdes de origem, bem como repressdo & concorréncia desleal. O
direito autoral, por sua vez, compreende direitos de autor e conexos e programas de
computador. Por fim, as proteces sui generis envolvem cultivares, conhecimentos
tradicionais, topografia de circuitos integrados, dentre outras criagdes intelectuais ou
como prefere Sherwood (1992, p. 23) “produtos da mente”. A considerar que as criagdes
estdo em constante evolugdo, essa classificacdo ndo € rigida, pelo que novas categorias
de direitos intelectuais surgem sem que seja possivel reuni-las em uma ou outra espécie
de direitos.

De forma geral, os direitos da propriedade intelectual®® regem-se pelo
principio da territorialidade, segundo o qual a protecdo esta circunscrita ao espaco
territorial do pais que os concedeu. Assim, inventores e artistas tinham suas criagdes
protegidas em seus respectivos paises, mas ndo recebiam protecdo nos demais paises, 0
que resultava na reproducdo e imitagdo, sem autorizagdo, de seus bens intelectuais
internacionalmente (DRAHQOS, 1999). Tome-se como exemplo as obras de Charles
Dickens, autor inglés do século XVIII, cujas classicas obras eram constantemente
reproduzidas sem autorizacdo no exterior, notadamente, nos Estados Unidos (DRAHOS,
1999).

Para conter tais situagdes, ao longo dos dltimos dois séculos, tem-se buscado
a harmonizacéo da propriedade intelectual em &mbito internacional, o que culminou com
a assinatura de diversos tratados e convengdes, como a Convengdo da Unido de Paris —
CUP sobre propriedade industrial, de 1883, e a Convencéo de Berna sobre direito autoral,
de 1886.

A partir da década de 1980, a propriedade intelectual passou a fazer parte das
discussOes internacionais relacionadas ao comércio, o que levou a conclusdo do Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio —
ADPIC (na sigla em inglés TRIPs - Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual
Property Rights), por ocasido da Rodada Uruguai do GATT, de 1994 (CZELUSNIAK;
RIBEIRO et al, 2011). De acordo com a Organizacdo Mundial do Comércio - OMC
(WORLD TRADE ORGANIZATION, s.d., tradugdo livre):

2 Vale a ressalva de que o direito autoral, a partir de 1886, tem sua protecdo em todos o0s paises
signatarios da Convencao de Berna e nasce com a publicacéo ou divulgacdo da obra, independente de
registro (WACHOWICZ, WINTER, 2007).
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O Acordo TRIPs é uma tentativa de diminuir as diferencas na forma como
esses direitos sdo protegidos em todo o mundo, de modo a harmonizar as regras
internacionais comuns. O acordo estabelece niveis minimos de protegdo que
cada governo precisa dar para a propriedade intelectual dos membros da
OMC.

Em suma, o Acordo TRIPS estabelece pardmetros minimos para a protecdo
da propriedade intelectual a serem observados pelos 159 (cento e cinquenta e nove)
paises-membros da Organiza¢do Mundial do Comércio — OMC.

Importante destacar a natureza do TRIPs como um Tratado-Contrato, e ndo
lei uniforme, ou seja, ndo contém normas a serem aplicadas diretamente nas relagdes
juridicas de direito privado, pois se trata de acordo que permite aos Estados legislarem
acerca da matéria, observados os niveis de protecéo estabelecidos (BARBOSA, P., 2014).
Por isso, fala-se em harmonizacdo, e ndo em uniformidade. Por outro lado, de acordo com
0 principio da adesdo plena adotado pela OMC, ao se tornarem membros os Estados
aceitam todos os acordos multilaterais, sem reservas (WACHOWICZ, 2013). Quer dizer,
ndo é possivel que um Estado ao se tornar membro da OMC venha aderir apenas partes
do acordo TRIPs, e exclua outras das quais ndo concorde, o0 que acaba por aproximar as
legislacdes internas de seus membros. Essa harmonizacdo leva a propriedade intelectual
a ser reconhecida como um ramo do Direito altamente internacionalizado (BARBOSA,
D., 2003).

Diante do regramento mais harménico em &mbito internacional, optou-se por
analisar os contornos gerais sobre a matéria, independentemente do pais ou bloco. Dessa
forma, este capitulo esté& dividido em histdrico e natureza juridica, fundamentos, contetdo
e limites (direitos exclusivos x interesse publico), recusa de licenciar e sua relacdo com o
desenvolvimento, todos temas relevantes para analisar a possibilidade de aplicacdo da
teoria da instalag&o essencial na propriedade intelectual. Ressalte-se que alguns temas, no
entanto, sdo pontuados em relacdo a um ou mais paises especificos, de acordo com a

necessidade do estudo.

30 No original: "The WTO’s TRIPS Agreement is an attempt to narrow the gaps in the way these rights
are protected around the world, and to bring them under common international rules. It establishes
minimum levels of protection that each government has to give to the intellectual property of fellow
WTO members”.
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3.1 SUCINTO HISTORICO E CLASSIFICACAO

Por muitos séculos, as invengdes e criagdes do intelecto ndo receberam
protecdo pelo Direito, pelo que podiam ser reproduzidas livremente®!. Historicamente, a
protecdo da propriedade intelectual remonta ao século XV, mais especificamente, atribui-
se 0 seu surgimento a invencdo da prensa tipogréafica, em 1436, pelo alemdo Johann
Gutenberg, que proporcionou a difuséo da informacdo e do conhecimento, por meio da
multiplicacdo de copias (SOUZA, 2008). A reboque, trouxe consigo o debate sobre a
protecdo dos bens intelectuais, o que culminou com a concessao de privilégios a autores
na Republica de Veneza, na Franca e na Inglaterra (SOUZA, 2008), bem como com a
promulgacdo da primeira lei de patentes pela Republica de Veneza, no ano de 1474
(DRAHOS, 1999). Nessa época, 0s soberanos concediam, de forma arbitraria, privilégios
monopolisticos para que seus suditos utilizassem com exclusividade e, muitas vezes, por
prazo perpétuo, as invencdes e expressdes criativas, em troca de prestacéo de favores aos
seus reis e senhores feudais (RIBEIRO; ALVES, 2013). A propriedade intelectual era
utilizada, pois, como mecanismo de dominacao (LIMA, 2008).

No século XVII, ficou famoso o Statute of Monopolies, de 1623, promulgado
na Inglaterra para pdr fim & outorga arbitraria do Estado e regular a concessdo de patentes
aos inventores (DRAHOS, 1999). Em 1710, também na Inglaterra, o Copyright Act, da
rainha Ana, “é considerado o primeiro estatuto de protecdo ao autor pelos direitos de
reproducédo sobre as obras criativas, e 0 marco inicial do sistema anglo-americano de
copyright” (SOUZA, 2008, p. 19). Influenciados pelas leis inglesas e com o fim de
garantir direitos individuais, os Estados Unidos, em 1790, sancionaram suas primeiras
leis federais sobre direitos autorais e patentes, assim como a Franca, em 1791, editou suas
leis de droit d’auteur (SOUZA, 2008) e de patentes (SHERWOOD, 1992).

31 Diante de tantas discuss@es juridicas, politicas e econdmicas atuais sobre a importancia da protecdo da
propriedade intelectual como forma de incentivar a criagdo, ndo deixa de ser curioso observar que a falta
de protecdo juridica ndo obstou a criacdo de obras literarias, artisticas e inventos extraordinarios por
muitos séculos (BARBOSA, D., 2003). Citem-se, por exemplo, inven¢es como a bussola (1280), os
oOculos (1284) e o relogio (cujo modelos mais primitivos, como o relégio de sol remonta ao século XV1
a.C) que, embora sem protecdo juridica como propriedade intelectual, foram inventados, aprimorados e
usufruidos pela sociedade.
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No Brasil, o marco inicial de protecdo da propriedade intelectual data do
século XIX, quando o Principe Regente D. Jodo VI, inspirado no Estatuto dos Monopdlios
da Inglaterra, assinou o Alvara de 28 de abril de 1809, que concedia privilégios aos
inventores e introdutores de novas maquinas e invencdes, como forma de promover o
progresso nacional (GAMA CERQUEIRA, 2010). N&o obstante o Brasil ter se tornado o
quarto pais a possuir sua propria lei de patentes, diferentemente daqueles paises, a
concessao ainda ocorria sob a forma de privilégio (SOUZA, 2008).

Com a abolicdo da concesséo arbitraria de privilégios pelos monarcas, e a
promulgacdo das referidas leis, os juristas da época escolheram o termo “propriedade”
para designar a prote¢do as cria¢fes do intelecto (GAMA CERQUEIRA, 2010). Nesse
sentido, para Gama Cerqueira (2010, p. 87), a propriedade intelectual “é um direito
privado patrimonial, de carater real, constituindo uma propriedade mével, em regra
temporaria e resoltvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial”. Ascarelli (1956),
por sua vez, utiliza a expresséo “bem imaterial” para identificar as criagdes intelectuais
que sdo consideradas por ele como direitos absolutos — absoluto justamente no sentido de
propriedade.

A opcdo por classificar os bens intelectuais como propriedade ndo se deu ao
acaso, sendo por razdes ideoldgicas. Era época da Revolugdo Industrial e do advento do
liberalismo econémico, em que a propriedade era considerada um valor absoluto e
ilimitado, desempenhando o papel de erradicar as corporagdes de oficio, os privilégios e
o0 controle excessivo do Estado mercantilista. Assim, a classificacdo dos bens intelectuais
como “propriedade intelectual” refletia 0 momento histérico e servia para fortalecer as
transformacdes buscadas no periodo (GRAU-KUNTZ, s.d.).

Além da escola que liga os bens intelectuais a um direito de propriedade
(direitos reais), os bens intelectuais ainda foram classificados nas seguintes categorias
(GAMA CERQUEIRA, 2010):

a) direitos de obrigaces: por forca de um contrato tacito entre a sociedade e o
individuo, assegura-se ao titular dos bens intelectuais 0 monopélio temporéario
de sua exploragdo, enquanto a sociedade € beneficiada pelo uso e a divulgagéo
desses bens;

b) direitos pessoais: o titular tem o direito de preservar em segredo ou divulgar
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sua obra, de acordo com a sua vontade;

c) direitos mistos: os bens intelectuais exercem a dupla funcdo de proteger
interesses patrimoniais e pessoais; e

d) direitos especiais: os bens intelectuais ndo poderiam ser incluidos na divisao
cléssica do direito romano (reais, obrigacbes e pessoais), por conta de
conferirem monopolio ou direitos de exclusividade especiais ao seu titular.
Para os defensores dessa teoria, dentre eles, Edmond Picard e Joseph Kohler,
o0 termo “propriedade” ndo poderia ser aplicado aos bens intelectuais, em razéo
de seu objeto e atributos peculiares, como a temporalidade, modos de aquisigdo
e exercicio, pelo que faziam uso de expressdes como “direitos intelectuais”,

“direitos sobre bens imateriais” ou “direito imaterial”.

Modernamente, nos Estados Unidos (HETTINGER, 1989), na Europa
Continental (ASCENSAO, 1997) e no Brasil (DI BLASI; GARCIA etal., 1997), aos bens
intelectuais é comumente atribuida natureza real de propriedade. Para Landes e Posner
(2003), o direito de propriedade confere beneficios econémicos ao garantir que custos de
transacio® sejam conhecidos antecipadamente, o que permite maior planejamento dos
negacios e circulacdo de bens no mercado, resultando no aumento do bem estar-social.
Para estabelecer uma politica adequada de incentivos, protege-se o bem intelectual por
meio do direito de propriedade, transformando-o em bem privado (no sentido
econdmico), evitando, com isso, 0 seu consumo livre e irrestrito pelos caronas (free-
riders) (TIMM etal., 2011).

Essa visao da relagdo entre o individuo e sua criagdo, contudo, ndo é isenta
de criticas.

Dreier (2013) atribui a origem da expresséo propriedade intelectual ao uso
equivocado do vocabulo “propriedade” pelos paises de civil law. O autor afirma que a
intelectual property do direito anglo-saxdo foi traduzida de forma literal para os
ordenamentos de civil law como “propriété intellectuelle” (francés), “propriedad

intelectual” (espanhol), “geistiges Eigentum” (alem&o)®. Contudo, essa traducio literal

32 Custos de transacdo podem ser definidos como custos dispendidos pelas partes contratantes para
levarem a efeito o negdcio juridico, o que inclui custos de negociagdo, elaboracdo do contrato e protecdo
do acordo (WILLIAMSON, 1985).

3 A mesma légica vale para propriedade intelectual, em portugués.
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constitui-se como um false friend, quer dizer, um falso cognato. Isso porque propriedade,
no sistema da common law, tem um significado diverso do adotado pelo sistema da civil
law. Resumidamente, para aquela, a propriedade consiste no conjunto de direitos que o
proprietario de um objeto tem frente a outras pessoas; enquanto, para o civil law, o direito
de propriedade é uma relagdo do homem com a coisa.

Em sintonia com os ensinamentos acima, Grau-Kuntz (s.d.) entende que o
status de propriedade ndo poderia ser atribuido aos bens intelectuais, por conta justamente
da relacdo peculiar entre o sujeito e o objeto — os bens intelectuais, diferentemente dos
bens materiais, ndo sdo passiveis de serem apropriados com exclusividade pelo seu
criador ou inventor. Além disso, a autora aponta que as caracteristicas diversas das dos
bens materiais — como a ubiquidade ou onipresenca, auséncia de perenidade e rivalidade®*
— também afastam o status de propriedade as cria¢des do intelecto.

Portanto, diferentemente dos bens corpdreos, os bens protegidos pela
propriedade intelectual, em razdo de sua natureza, podem ser objeto de usos maltiplos e
concomitantes (RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2013), o que os tornam isentos da lei da
escassez. Como descrevem Ribeiro e Agustinho (2011, p. 45), “a escassez [dos bens
tangiveis] determina a disputa entre individuos pelo seu uso ou consumo”, enquanto “para
0s bens intangiveis, o acesso ndo implica a rivalidade, de modo que o0 uso ou consumo
por um individuo ndo obsta a mesma oportunidade aos demais”.

Essas caracteristicas dos bens intelectuais — ndo rivais, ndo excludentes e ndo
apropriaveis® — podem levar a falta de incentivo para sua producdo, sendo necessaria a
intervencdo do Estado para corrigir essa falha de mercado (LILIA, 2011). Assim, a
incorporacdo de valor econdmico aos bens imateriais ndo ocorre de forma natural como
nos bens materiais — pelo contréario, sd existe por meio de interferéncia artificial do
legislador que os transformam em mercadoria ao garantir protecdo como propriedade
(GRAU-KUNTZ, s.d.). Em suma, o Estado cria um direito patrimonial exclusivo sobre
criagbes do intelecto que, até entdo, circulavam livremente e ndo eram passiveis de

dominio exclusivo, salvo quanto a sua exploragéo econdmica.

34 Para a economia, bens ndo rivais sdo aqueles em que o custo marginal de sua producéo é zero, ou seja,
“0 custo adicional oriundo de uma pessoa a mais utilizar esse bem é igual a zero” (TIMM et al., 2011, p.
86).

3 A economia — que leva em conta a natureza dos bens, e ndo sua titularidade como o faz o Direito —
considera os bens intelectuais como bens publicos, definidos como bens ndo rivais e ndo exclusivos, ou
seja, 0 consumo de um bem ndo exclui o outro de consumi-lo (TIMM et al., 2011).
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Para Lara (2012), os bens intelectuais ndo deveriam receber prote¢cdo como
propriedade, justamente em razdo de seus objetivos e fundamentos serem diversos do
direito de propriedade dos bens corpéreos, esse Ultimo baseado na racionalidade e na
eficiéncia da exploragéo econdmica.

Ascensdo (1997, p. 604), ao analisar o direito de autor, afirma que “por
natureza, a obra literdria ou artistica ndo € susceptivel de apropriacdo exclusiva, ndo
podendo, portanto, originar uma propriedade”. O autor explica que o gozo do bem
material é diferente do gozo do bem imaterial. Enquanto para o primeiro, a posi¢ao do
publico ndo tem relevancia e depende da tolerancia do proprietério; no segundo, todos
gozam diretamente do bem imaterial, sendo que o titular do direito de autor “ndo pode
proibir o desfrute intelectual da sua obra por parte de outrem”, salvo no que diz respeito
as formas de materializacdo da obra (ASCENSAO, 1997, p. 605). Quer dizer, embora ao
titular da propriedade intelectual seja garantido o direito de exclusividade (apenas quanto
a exploracdo econdbmica do bem), o publico tem acesso ao seu contetido, o que fica bem
evidente nas obras intelectuais, uma vez que para serem protegidas por direitos autorais
devem estar fixadas em um suporte (tangivel ou intangivel), assim como no caso das
patentes em que sua descri¢do precisa ser publicada. Néo € possivel, pois, proibir que uma
musica protegida por direito autoral seja cantada debaixo do chuveiro por um terceiro
(GRAU-KUNTZ, s.d.). Ascensédo (1997, p. 606) ensina que “[a obra] pertence a todos,
por natureza e ndo por qualquer tolerancia do criador intelectual”.

Nesse contexto, no meio académico alemé&o, tem-se resistido em utilizar o
termo "propriedade” para descrever e qualificar bens intangiveis. Exemplo sintomético a
esse respeito pode ser observado pela histéria do conceituado Instituto Max Planck.
Quando de sua fundagéo, em 1966, utilizava 0 nome Instituto Max Planck de Patentes,
Direitos autorais e Concorréncia. Em 2002, sob a influéncia das teorias neoliberais da
Escola de Chicago, foi renomeado para Instituto Max Planck da Propriedade Intelectual,
Concorréncia e Direito Tributario. Atualmente, € chamado de Max-Planck-Instituts fiir
Immaterialguter- und Wettbewerbsrechts, em traducéo livre para o portugués, Instituto
Max Planck para direito sobre bens imateriais e direito concorrencial, abandonando o
termo geistiges Eigentum, propriedade intelectual (DREIER, 2013). Na verséo em inglés,
segue utilizando intellectual property em seu nome, o que para Dreier (2013) deixa clara

a distin¢do entre propriedade para o direito anglo-sax&o e para o direito alemao.
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Diante das peculiaridades dos bens intelectuais e da origem ideoldgica da
expressdo, autores como Remédio Marques (2005), Ascensdo (1997), Saloméo Filho
(2013) e Forgioni (2013) preferem utilizar termos como “direitos exclusivos”, “direitos
intelectuais” ou “direitos sobre bens incorporeos”, ao invés de “propriedade intelectual”.
Essa opgdo estd inserida na ideia de que certas atividades estdo reservadas a exploragéo
econdmica exclusiva e temporaria do seu titular, o que limita a participacéo da sociedade,
mas ndo na teoria da propriedade por meio da apropriacdo da coisa.

Pelo exposto, conclui-se que, embora consagrada, a expressao propriedade
intelectual ndo reflete com precisdo o contetdo dos direitos sobre os bens intelectuais,
pelo que se filia a corrente que defende que os ativos imateriais sejam classificados como

direitos exclusivos, e ndo como propriedade.

3.2 FUNDAMENTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A partir da Revolugdo Industrial, a propriedade intelectual passa a receber
maior protecdo juridica, justificada pelo fato de estimular a criatividade, a inovacéo e o
progresso das inddstrias e de setores criativos. Para Salomé&o Filho (2006), essa funcéo
surge justamente a partir do fim das corporacdes de oficio, das transformagdes da
organizagdo do trabalho e da producdo, bem como da liberdade de concorréncia,
proporcionadas pela Revolucéo Industrial.

Dentro de uma ideologia marcadamente liberal, a criagdo de direitos da
propriedade intelectual representa, inegavelmente, uma restricdo da liberdade pelo Poder
Estatal. Tal restricdo, porém, ha de alcancar um fim maior, que é o de desenvolver a
indUstria e beneficiar a sociedade. llustrativo a esse respeito é o art. 6°, do Statute of
Monopolies, da Inglaterra, que dispunha que os inventores “ndo devem usar, assim como
elas [as patentes] ndo devem ser contréarias & Lei, nem prejudiciais ao Estado, para o
aumento dos precos dos produtos no mercado doméstico, ou para lesar o comércio, ou de
forma a gerar qualquer outro inconveniente [...]" (INGLATERRA, 1623). A lei reconhece
0 monopdlio do inventor, a0 mesmo tempo em que exige que essa prote¢do ndo cause

danos a sociedade.
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Para justificar a intervencdo do Estado na livre circulagdo das criagbes do
intelecto, foram desenvolvidas diversas teorias que fundamentam a protegdo da

propriedade intelectual, a saber (Sherwood, 1992):

a) teoria da recompensa: defende que o titular dos produtos da mente seja
recompensado por seu esforgo e trabalho. Nas palavras de Ascensédo (1997, p.
3) “visa compensar o0 autor pelo contributo criativo trazido a sociedade”;

b) teoria da recuperagdo: o criador ou inventor deve recuperar seu esforgo e
investimento de tempo e dinheiro na criacdo ou invento;

c) teoriado incentivo: defende que o incentivo € essencial para garantir atividades
criativas e novos inventos no futuro. De acordo com essa teoria, caso nao
houvesse incentivos, ndo haveria mais interesse dos criadores em despender
tempo e dinheiro no desenvolvimento de novos inventos, uma vez que 0S
concorrentes pegariam carona (free-riding) nas suas criagdes. O incentivo visa,
portanto, a assegurar a atividade criativa no futuro;

d) teoria da expansdo do conhecimento publico: aplicada especificamente as
patentes, por defender que a protecdo assegura publicidade aos inventos, o que,
por sua vez, beneficia a sociedade que podera aprender com aquela patente e
até desenvolver novos inventos;

e) teoria do risco: em raz&do dos riscos que envolvem a atividade criativa e o
desenvolvimento de inventos, sem garantia de recuperagdo do investimento
realizado, defende-se uma protecdo temporéria para essa atividade; e

f) teoria do beneficio publico ou do estimulo ao desenvolvimento econdmico:
reconhece a protecdo da propriedade intelectual como uma caminho para o

desenvolvimento econdmico.

Percebe-se que as referidas teorias ndo se opdem, pelo contrério, guardam
semelhangas entre si, pelo que sdo muitas das vezes complementares, ou seja, suas
combinacgdes € que levam a fundamentacéo da protecdo da propriedade intelectual. Nesse
sentido, Guise (2010, p. 238) afirma que a combinacéo de trés teorias apresentadas acima
— da recompensa, da recuperagédo e do incentivo — justifica a protegdo da propriedade

intelectual, ou seja, o seu titular é “recompensado (economicamente) por seus esforgos,
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recupera os investimentos realizados ao longo do processo de invengdo e € incentivado a
continuar criando”. Correa (2005, p. 35), por sua vez, fundamenta essa prote¢do com base
nas teorias da recompensa e da recuperagdo ao ensinar que os direitos de propriedade
intelectual *“sdo designados para estimular a inovagdo e a criagdo, oferecendo a
perspectiva de uma recompensa monetaria que permitiria aos titulares do direito recuperar
0s investimentos em pesquisa e desenvolvimento e obter lucro”. Lara (2012, p. 362), a
seu turno, entende que “o direito de propriedade intelectual, ao servir de estimulo a
producéo de inovagdes, funciona como importante ferramenta de desenvolvimento
econdmico”, quer dizer, privilegia as teorias do incentivo e do beneficio publico.

A combinacdo de algumas das teorias apresentadas acima é conhecida por
formar a viséo utilitarista da propriedade intelectual ou do incentivo econdmico, adotada
sobretudo pelos Estados Unidos (LEMLEY, 2007). Dito de outra forma, a propriedade
intelectual seria um instrumento tanto para proteger o seu titular, quanto para promover
0 bem-estar social, ou seja, assegurar a protecdo do investimento de recursos humanos e
financeiros leva ao desenvolvimento de novos produtos e servi¢os, o que satisfaz as
necessidades da coletividade e, por isso, contribui para a criacdo e o bem-estar da
sociedade (MONTEIRO, 2010). Trata-se, pois, de incentivo econdmico para estimular
criagOes e inventos.

Para outra parte de juristas, contudo, o direito da propriedade intelectual — a
justificativa para o custo social provocado pela interferéncia do legislador na livre
circulacdo das criagOes intelectuais — mais do que um estimulo ao inventor, recompensa
ou recuperacdo, tem fundamento econdmico no incentivo concorrencial. Quer dizer, “a
propriedade industrial fomenta a concorréncia a medida que induz as empresas a investir
no desenvolvimento de produtos e processos, novos e/ou aperfeicoados” (ASSAFIM,
2013, p. 267). Trata-se, pois, de um instrumento de promogdo da concorréncia para
garantir bem-estar social. Em outras palavras, o custo social gerado no momento da
criacdo do exclusivo é compensado posteriormente com o aumento da concorréncia e 0
consequente bem-estar social (GRAU-KUNTZ, s.d.).

E o que afirma Salomio Filho (2006), ao ponderar que o verdadeiro
fundamento da propriedade intelectual é a protecdo e o estimulo & concorréncia. Forgioni
(2013, p. 318) também preceitua que “é preciso encarar a concessdo de exclusivos como

instrumento concorrencial”. No mesmo sentido, Barbosa, D. (2010a, p. 24) assevera que:
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[...] o propdsito central dos direitos de propriedade intelectual — de todos eles
- € 0 de estimular a concorréncia. Mesmo com a economia cléssica, ja se
enfatizava a nogdo de que o ganho concorrencial a longo prazo justificaria as
restrigdes imediatas resultantes da exclusiva.

Nessa linha de raciocinio, o fundamento de protecdo da propriedade
intelectual ndo é enddgeno, mas sim exdgeno, ou seja, ndo se dirige a estimular quem
cria, mas de encorajar quem deixou de criar para que busque novos caminhos, novas
alternativas para que, em momento posterior, se torne ele o criador. Dessa forma, a
propriedade intelectual funciona como mola propulsora de quem esté atrés na corrida pelo
mercado. Trata-se, pois, de um incentivo as avessas, uma vez que se protege quem
avangou para instigar os que ficaram para tras a alcancar a primeira posicao e, assim,
gozarem da exclusividade (BARROS, M.; BARROS, G., 2014). Nas palavras de
Sherwood (1992, p. 60), o0 “encorajamento ao suplante (leapfrogging) est4 na alma do
sistema de patentes”.

Essa visdo de que a propriedade intelectual serve de estimulo & concorréncia
ndo é imune a criticas. A corrida de dois ou mais concorrentes pela criacdo da mesma
invengdo que sera objeto de apenas uma patente, chamado de patent race, gera altos
custos sociais, na medida em que aquele concorrente que perdeu a disputa, desperdigou
recurso e tempo, pois ndo conseguiu proteger sua invencdo (FRIEDMAN, 2001). Nesse
contexto, estimular aquele que esta atras na corrida pelo mercado ndo gera vantagem
competitiva, mas sim prejuizos. Essa teoria é combatida sob o argumento de que ndo ha
desperdicio de recurso e tempo, uma vez que os resultados da pesquisa podem ser
aproveitados em outras patentes, bem como em diferentes projetos, como ocorre com
frequéncia na industria farmacéutica, em que as pesquisas levam a mais de um inventor
(LANDES; POSNER, 2003).

Voltando para o fundamento do direito da propriedade intelectual, Grau-
Kuntz (s.d.) conclui que a sua finalidade imediata ndo é a compensagdo econdmica do

titular pelo investimento realizado, mas sim o fomento da concorréncia:

[O direito da propriedade intelectual] é um direito expresso na garantia juridica
de uma vantagem concorrencial (uma exclusividade). [...] Em outras palavras,
a vantagem concorrencial de um significa um meio (portanto, instrumento) de
estimulo para que outros se esforcem em superar aquele agente agraciado. Esse
processo, por sua vez, gera aquilo que denomino de concorréncia de superacéo.
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[.]

Em suma, para essa corrente doutrinaria o fundamento imediato de protecéo
da propriedade intelectual ndo esta nas teorias da recompensa, recuperacao, incentivo ou
qualquer outra mencionada acima, mas sim na concorréncia.

Tal como se d& em relagdo & classificacdo, o fundamento da propriedade
intelectual é tema controverso, baseado em diversas teorias. Entende-se, contudo, que nao
deve prevalecer um Unico fundamento, mas sim que a soma e a conjugacéo de varias
teorias levam a justificativa para a protecdo da propriedade intelectual. Além da protecéo
do investimento do criador e do incentivo & inovacdo, filia-se a corrente que defende que

seu foco principal esta no fomento da concorréncia para garantir bem-estar social.

3.3 CONTEUDO E LIMITES: DIREITOS EXCLUSIVOS X INTERESSE PUBLICO

A propriedade intelectual concede direitos de exclusividade, ou seja, permite
que seu titular impeca o uso e reprodugédo, ndo autorizados, de sua criagdo ou invento por
terceiros.

Conforme as licbes de Barbosa, D. (2005a, p. 11), “das muitas formas
possiveis de estimulo ao investimento criativo, a historia real das economias de mercado
inclinou-se por um modelo especifico”, a saber: “aquele que da ao criador ou investidor
um direito de uso exclusivo [...]”. Para Grau-Kuntz (s.d.), essa exclusividade funciona
como um “escudo” para impedir a imitacdo ou reproducdo das criagdes do intelecto
protegidas pela propriedade intelectual. Como contrapartida pelo direito de exploracéo
exclusiva, o titular divulga a sua criagéo e apos certo periodo de tempo, 0 uso do bem
deixa de ser exclusivo e cai em dominio publico, passando a pertencer a sociedade.

Contudo, ha excecdes de direitos exclusivos que podem durar por prazo
indeterminado, sem que caiam em dominio publico. A marca é um exemplo nesse

sentido®®, pois seu registro é valido por 10 (dez) anos, prorrogaveis por periodos iguais e

3 Qutro exemplo nesse sentido é o segredo industrial. Ao optar por ndo divulgar a sua criacdo, o segredo
podera ser protegido ad eternum, desde que seu titular efetue medidas para que esse conhecimento
permaneca em sigilo (BARROS, M. 2013), tal como ocorre com a férmula da Coca-cola, protegida ha
muitas décadas por segredo industrial.
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sucessivos (BRASIL, Lei n® 9.279/96, art. 133). Nos Estados Unidos, o direito sobre a
marca persiste pelo tempo em que o consumidor a identifique como um sinal Unico
(COTTER, 1999). Embora possa ser protegida eternamente, para a corrente utilitarista, a
justificativa para a protecdo da marca como direito industrial estd baseada na redugéo de
custos de procura (search costs), o que permite que os consumidores distingam mais
facilmente os produtos e servigos com qualidades diferentes. Em ultima anélise, serve
para incentivar o investimento na qualidade dos produtos e servigos (COTTER, 1999).

Como regra geral, a relacdo entre propriedade intelectual e sociedade é
paradoxal, pois, ao garantir direitos de exclusividade ao titular, exige-se que o
conhecimento e a criacdo sejam amplamente disseminados — a restricdo serve a
disseminacgdo (GEIGER, 2013Db). Nas palavras de Ascensédo (1997, p. 615), “o direito de
autor e os direitos industriais limitam o espaco de liberdade social. S6 podem assim ser
transitorios, para se recair na liberdade com a sua extin¢do”.

Em resumo, a propriedade intelectual criada pelo Estado concede direitos de
exclusividade ao seu titular por prazo determinado, para que a sociedade, findo tal prazo,
possa ser beneficiada.

Para compreender a relagéo entre antitruste e propriedade intelectual, cumpre
examinar mais a fundo o contetdo do direito de exclusividade garantido pela propriedade
intelectual para, em seguida, analisd-lo com seu contraponto limitador, a satisfacdo do

interesse publico.

3.3.1 Direitos exclusivos

A protecéo da propriedade intelectual produz diferentes efeitos. O primeiro €
o direito de explorar exclusivamente o bem intelectual. Esse conteudo positivo de efeitos
materiais concretos é facilmente perceptivel. H4 também um efeito negativo ou inibitorio,
consistente na possibilidade que o titular possui de impedir terceiros de explorarem, sem
autorizacdo, seu invento ou criagdo (MONTEIRO, 2010). Em outras palavras, o Estado
concede direitos de uso, fruicdo e de transferéncia ao titular do bem imaterial, bem como

o direito de excluir terceiros, ndo autorizados, de auferir proveito econdmico de sua
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criagéo.

Esses direitos assegurados aos titulares da propriedade intelectual levam a
utilizacdo das expressdes “exclusividade”, “privilégio” (termo cunhado no inicio da
protecdo aos bens intelectuais) e “monopdlio” como sinbnimas, sendo usadas
indistintamente no meio académico. Nesse sentido, Silveira (2005, p. 84, grifou-se)
afirma que “o fundamento da protecdo as criacBes industriais € o estimulo a novas
criagdes por meio da concessdo, pelo Estado, de um monopdlio temporario”. J4 para
Saloméo Filho (2006, p. 13, grifou-se) “trata-se de reconhecer um verdadeiro privilégio,
[...] consistente no direito de utilizagdo exclusiva da patente ou marca”. Di Blasi, Garcia
etal. (1997, p. 16, grifou-se) afirmam que o direito da propriedade intelectual “estatui as
regras de procedimento para a obtengdo do privilégio”. Ascensdo (1997, p. 4), por sua
vez, utiliza a expressdo monopdlio ou direitos de exclusivo para tratar dos bens
intelectuais. De igual maneira, Lilia (2011, p. 125) ensina que o direito de exclusividade
é “também denominado de monopdlio legal”.

Como se V&, o titular do bem intelectual detém um monopélio (ou privilégio)
no sentido de que é o Unico autorizado a explord-lo economicamente (direito de
exclusividade).

Com isso, a propriedade intelectual forma um monopdlio legal. Contudo, o
uso desse vocabulo comumente gera confusdo com o sentido de monopdlio econdémico,
combatido pelo direito antitruste que busca, por sua vez, promover a concorréncia. Para
afastar tal confusdo, far-se-4 uma breve distin¢do entre 0 monopélio legal concedido pela
propriedade intelectual e 0 monop6lio econémico do direito concorrencial, sob pena de
se chegar a conclusdes equivocadas sobre a relagéo entre propriedade intelectual e direito
antitruste, objeto do capitulo seguinte.

Em linhas gerais, monopdlio econbmico ocorre quando apenas um agente
econdmico domina o mercado de um determinado produto ou servigo, sem que existam
competidores imediatos e produtos capazes de substituir aquele que é produzido pelo
monopolista (NUSDEO, 2010). Nessas circunstancias, 0 monopolista detém forte poder
de influenciar precos e o abastecimento do mercado.

Por outro lado, conforme ligdes de Ascarelli (1956), a propriedade intelectual
confere exclusividade sobre a criagdo intelectual (produto), e ndo sobre a atividade. No

mesmo sentido, Sherwood (1992, p. 60) afirma que “a propriedade intelectual cria apenas
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o direito de excluir outros de um produto ou processo especifico”, mas ndo exclui
terceiros de um determinado mercado. Para Lilia (2011, p. 151), a “exclusividade
concedida pelo Estado ao titular da patente pode ser compreendida como um monopdlio
legal sobre a exploracdo da invencdo protegida [...]”. Em suma, o titular da propriedade
intelectual ndo domina o mercado — apenas um meio de explorar esse mercado — 0 que
ndo impede concorrentes com solucBes técnicas diversas de explorarem a mesma
atividade.

Portanto, como regra geral, ser titular de uma marca, patente ou outro bem
protegido pela propriedade intelectual ndo leva necessariamente ao monopdlio
econdmico.

O exemplo dado por Landes e Posner (2003) auxilia a compreensédo da
questdo. Os autores explicam que um proprietario de terra tem o direito de excluir
terceiros de usar sua propriedade, sem que, contudo, detenha qualquer monopdlio.
Igualmente, o titular de uma patente ou autor de uma obra intelectual tem o direito de
excluir terceiros apenas de utilizar aquele “pedaco” da sua propriedade intelectual, sem
que os demais concorrentes sejam impedidos de atuarem naquela atividade. Quer dizer, a
protecdo conferida pela propriedade intelectual aos bens imateriais é a de monopoélio
estritamente legal, e ndo econdmico.

No entanto, ha confusdo semantica entre esses monopo6lios no meio
académico. Sherwood (1992, p. 61) afirma que *“a propriedade intelectual pode oferecer
uma vantagem importante, mas ndo é um monopdlio”. No mesmo sentido, Basso (2011,

p. 195-196) ensina que:

[...] ndo pode subsistir divida de que nenhum monopélio é conferido aos
detentores de direitos de propriedade intelectual, sob a perspectiva econdémica
de mercado.

[...] o equivoco econdmico mais frequente € o que parte da premissa de que ao
se conferir direitos de propriedade intelectual (por exemplo, sobre as marcas)
concede-se ao titular do direito um ‘monop6lio’.[...] ndo existe, portanto,
qualquer relagdo econdmica entre o direito da propriedade intelectual (direito
de exclusiva sobre as marcas ou as patentes) com ‘monopélio’ e ‘poder de
mercado’, na perspectiva econdmica.

[...]

Dessa forma, presumir que um direito da propriedade intelectual resulta em um
monopolio é incorreto por razdo de definicdo, além de outras realidades
econdmicas que passamos a examinar.

Para a autora, a propriedade intelectual concede direito de exclusiva, ou seja,
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o direito de excluir terceiros, ndo autorizados, a copiar, usar, reproduzir ou disponibilizar
a venda o bem protegido, e ndo monopolio, na medida em que a propriedade intelectual
ndo impede o concorrente de entrar e permanecer no mercado, em respeito a livre
iniciativa.

A licdo esta correta, desde que bem compreendido o sentido que Sherwood
(1992) e Basso (2011) déo a palavra monopolio — ambos os autores fazem referéncia ao
monopdlio no sentido econdmico (escopo do direito antitruste). Ao invés de utilizarem
“monopolio legal” para o direito intelectual, optam apenas pela expressdo direito de
exclusiva. Os autores apartam 0s assuntos por meio da utilizagdo das expressoes
“monopolio” e “direito de exclusividade” como completamente distintas (monopdlio X
direito de exclusiva).

Vencer essa confusdo seméantica em relacdo ao uso da expressdo monop6lio
é importante para afastar o argumento de que a propriedade intelectual, ao conceder
monopolio, viola, por si so, o direito concorrencial.

Em suma, quando se utiliza a expressdo monopdlio de forma indiscriminada,
pode-se gerar confuséo na identificagdo dos institutos. Dai a necessidade de se ter clara a
distincdo ora resumida: a propriedade intelectual concede monopdlio legal, no estrito
sentido de direito de exclusividade na exploragéo do bem imaterial, o que ndo gera, como
regra, monopdlio sobre a atividade; enquanto o monopdlio econdmico esta ligado ao

dominio ndo de um bem, mas sim de um segmento do mercado.

3.3.2 A limitacdo do direito de exclusiva pelo interesse publico

Em varios ordenamentos juridicos, a concessao de direitos de propriedade
intelectual encontra limites na satisfacéo do interesse publico.

Como as criagBes intelectuais sdo bens socialmente Uteis e valiosos
economicamente, é preciso equilibrar ganhos individuais e sociais. Dai por que esse
direito de exclusividade, como é regra, é temporario, permitindo que a criacdo fique
disponivel ao publico, o que contribui para o progresso cientifico e o desenvolvimento

dos paises (BARBOSA, P., 2014). Em outras palavras, além de beneficiar o titular da
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criagdo, a propriedade intelectual deve garantir a disseminacdo do conhecimento, em
beneficio da coletividade, estando portanto, condicionada a realizacdo desse objetivo.

Geiger (2013b) ensina que o interesse publico na propriedade intelectual
serve para equilibrar sua concepcdo e implementagéo, com vistas a resguardar o interesse
coletivo, definido por cada Estado em seu ordenamento juridico. Tal como qualquer outro
direito, os direitos advindos das cria¢@es intelectuais, como parte de um sistema juridico
geral, ndo sdo absolutos e, assim, devem ser relativizados por direitos fundamentais e
principios que regem a ordem juridica.

Lilia (2011, p. 171) afirma que h4 um “tradeoff entre incentivo & criacdo
intelectual e o acesso publico a informacéo protegida”, com vistas a reduzir os custos
sociais resultantes da exclusiva e do impedimento de livre acesso pela sociedade.

A vinculacéo da protecéo da propriedade intelectual & promogao do interesse
publico encontra respaldo em ambito internacional no art. 7° do Acordo TRIPs (OMC,
1994):

A protecdo e a aplicagdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promogdo da inovacao tecnol6gica e para
a transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio mituo de produtores e
usuarios de conhecimento tecnolégico e de uma forma conducente ao bem-
estar social econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigacdes.

De acordo com o referido dispositivo legal, a protecdo da propriedade
intelectual deve contribuir para a promocéo da inovacdo e do acesso a tecnologia,
assegurando bem-estar social e econdmico.

Para Malbon et al. (2014), o artigo 7° estabelece uma justificativa dupla para
0 TRIPs. A primeira busca relacionar a Rodada Uruguai do GATT com um sistema de
protecdo da propriedade intelectual no sentido de demonstrar que essa Ultima é necessaria
para a expansdo do comércio internacional, desenvolvimento econdmico e melhor
distribuicdo da tecnologia®’. Contudo, por forte pressdo dos paises desenvolvidos, o
Acordo TRIPs visa & padronizacdo de normas e o fortalecimento de monopalios, objetivos
diversos dos demais acordos firmados no GATT para liberalizagdo do comércio e

derrubada de monopdlios e subsidios (SILVA, 2013). A outra justificativa é uma tentativa

37 Para Drahos (1999), a busca por relacionar comércio e propriedade intelectual seria resultado,
sobretudo, das pressOes das indUstrias farmacéuticas e cinematograficas dos Estados Unidos, cujos
remédios e filmes eram reproduzidos sem autorizagdo no exterior.
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de minimizar as preocupacdes dos paises em desenvolvimento quanto & transferéncia de
renda para os paises desenvolvidos, em especial, em decorréncia das pressdes dos Estados
Unidos e da Comunidade Europeia pela ampliagdo da protecéo aos bens intelectuais. Por
isso, 0 TRIPs em seu artigo 7° dispde sobre “equilibrio entre direitos e obrigacbes”.

Para Wachowicz (2013, p. 135), o sistema internacional de direitos da
propriedade intelectual “ndo foi concebido como um fim em si mesmo” ou um direito
absoluto, mas sim com o objetivo maior de promover o desenvolvimento cientifico,
tecnoldgico e social.

Além da diretriz internacional, nos sistemas juridicos examinados ao longo
deste trabalho — Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil — também é possivel divisar
limites & propriedade intelectual com base no interesse publico.

A Constituicdo dos Estados Unidos prevé em seu artigo 1°, se¢do 8 que o
Congresso tem o poder de “[...] promover o progresso da ciéncia e das artes Uteis,
assegurando por periodos limitados aos autores e inventores o direito exclusivo as suas
respectivas obras e invengbes”*® (ESTADOS UNIDOS, Constituicdo, 1787, tradugéo
livre).

A Carta constitucional norte-americana revela, portanto, o interesse em
conceder direitos da propriedade intelectual para incentivar o desenvolvimento e o
progresso da ciéncia. Vale destacar que o texto é de 1787, periodo em que prevaleciam
os direitos individuais e o forte patrimonialismo; ainda assim, a propriedade intelectual
nos Estados Unidos foi concebida como um direito limitado, temporario e sujeito a
condices especificas para que a sociedade como um todo possa ser beneficiada a médio
e longo prazo com a publica¢do (comunicacdo ao publico) da criacdo (SOUZA, 2008).

Para Bohannan e Hovenkamp (2011), o referido dispositivo constitucional
exige que a propriedade intelectual promova o progresso e o bem estar social,
equilibrando os interesses tanto privado — ao permitir que o titular explore
economicamente, por um periodo de tempo, seu bem intelectual —, quanto publico ao
beneficiar a sociedade com novos inventos e criagdes. A luz da Constituicdo norte-
americana, concede-se direitos da propriedade intelectual na crenga de que ganhos

pessoais incentivam o esforgo individual, o que leva, por sua vez, ao progresso econdmico

3 No original: “Section 8. The Congress shall have power [...] to promote the progress of science and
useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective
writings and discoveries” (ESTADOS UNIDOS, Constitui¢cdo, 1787).
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e ao bem-estar social (viséo utilitarista). Na mesma linha, a Suprema Corte dos Estados
Unidos vem interpretando que o monopdlio conferido aos bens intelectuais gera
beneficios gerais a sociedade (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1932).

A Unido Europeia ndo possui um quadro legal uniforme acerca dos direitos
da propriedade intelectual®® — ha legislacGes esparsas que contemplam marcas®®, desenhos
industriais*!, protecdo de variedades de plantas*?, dentre outros direitos —, sem, contudo,
contarem com uma harmonizagao entre elas e um tratamento integrado (GEIGER, 2013a).
Ainda assim, a satisfacdo do interesse publico esta presente na realidade juridica daquele
continente.

Em diversos ordenamentos juridicos europeus, como Alemanha, Franca e
Italia, o exercicio do direito de propriedade deve atender a sua fungdo social, o que
naturalmente se aplica também a propriedade intelectual. A materializagdo da funcéo
social esta no equilibrio entre direitos individuais e coletivos. Esses ultimos, por sua vez,
estdo relacionados com os direitos fundamentais do homem, como educacao, salde,
cultura, desenvolvimento, assegurados pela Carta de Direitos Fundamentais da Unido
Europeia, bem como observados os seguintes objetivos da Unido Europeia (TRATADO
SOBRE FUNCIONAMENTO DA UNIAO EUROPEIA, art. 3°, 111):

A Unido [...] empenha-se no desenvolvimento sustentavel da Europa, assente
num crescimento econémico equilibrado e na estabilidade dos precos, numa
economia social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o
pleno emprego e o progresso social, e num elevado nivel de proteccdo e de
melhoramento da qualidade do ambiente. A Unido fomenta o progresso
cientifico e tecnologico.

Portanto, nos paises que compdem a Unido Europeia, a propriedade
intelectual deve atender & sua funcdo social, preservando direitos fundamentais e
objetivos, como progresso social, desenvolvimento sustentavel, qualidade de vida etc.,
previstos em seu Tratado (GEIGER, 2013b).

39 Exemplos nesse sentido podem ser extraidos das instituicdes europeias que concedem direitos
industriais. O Escritorio Europeu de Patentes (na sigla em inglés EPO — European Patent Office) € uma
instituicdo intergovernamental para a concessao de patentes, que ndo integra a estrutura da Unido
Europeia, pois abrange paises que ndo fazem parte do bloco. Em contrapartida, o Instituto para a
Harmonizacgdo do Mercado Interno (OHIM — Office for Harmonization in the Internal Market) é uma
agéncia da Unido Europeia, responsavel pela gestdo de marcas e desenhos. Ambas as instituicdes
possuem estruturas e formas de atuacdo distintas e ndo integradas.

40 A Regulagdo No. 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, versa sobre marcas.

4 A Regulagdo No. 6/2002, de 12 de dezembro de 2001, trata dos desenhos.

42 A Regulagdo No. 2100/94, de 27 de julho de 1994 dispde sobre variedade de plantas.
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No Brasil, a Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 5°, trata da fungdo

social e também da propriedade intelectual (BRASIL, Constitui¢do Federal, grifou-se):

XXIII - a propriedade atendera a sua fungdo social;

XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicacdo ou
reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar.

XXIX - A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo 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 tecnoldgico e econdémico
no Pais.

O texto constitucional brasileiro garante protecéo a propriedade intelectual no
rol dos direitos fundamentais do homem, bem como exige que a propriedade atenda a sua
funcdo social. Dos dispositivos legais acima, extrai-se o direito do autor e do inventor de
utilizar suas obras com exclusividade por um periodo limitado de tempo e de auferir o
aproveitamento econdmico delas decorrentes. Em relacdo especificamente a propriedade
industrial, o Estado garante o direito de exclusividade, mas exige o cumprimento de sua
funcdo social — atendimento ao interesse social por meio da promogdo do
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Brasil (CF, art. 5, XXIX).

No entanto, ndo s6 o direito industrial esta subordinado ao cumprimento de
sua funcéo social, mas também o direito autoral. Embora seu dispositivo constitucional
(art. 5°, inc. XXVII) ndo tenha feito mencdo expressa a clausula finalistica prevista no
inciso XXIX, o direito autoral “também esté sujeito as limitacbes constitucionalmente
impostas em favor do bem comum” (BARBOSA, D., 2005a, p. 25), em razéo da
necessidade de atender & funcdo social da propriedade, prevista no art. 5°, XXIIl da
Constituicéo Federal.

A Constituicdo exige, pois, que o uso da propriedade (material e imaterial —
direito industrial ou direito autoral) esteja subordinado a sua funcéo social (art. 5°, XXIlII
e art. 170). Dito de outra forma, o interesse individual do titular esta subordinado ao seu
exercicio adequado, de forma a atender o interesse social e o desenvolvimento do Pais.
Para Timm et al. (2011), o legislador constitucional reconheceu a propriedade intelectual
como um meio para alcancgar esse desenvolvimento. Grau-Kuntz (2009, p. 36) destaca a
consequente convergéncia entre o direito publico e o direito privado, reconhecendo “ao

direito privado sua potencialidade de instrumento de fomento do bem-estar social”.
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Em suma, a fungéo social é um limitador da liberdade plena de exercicio de
direitos. No entanto, esse principio ndo deve ser visto como uma valvula de escape que
fragilize relacOes juridicas privadas em razdo da ineficiéncia do Estado, a quem compete
promover 0 bem-estar social. Como alertam Ribeiro e Galeski Junior (2009, p. 143), a
funcdo social “ndo pode servir & relativizagdo do papel do Estado”, mas sim como
propdsito de colaboracdo para a melhor solucéo possivel para o caso concreto, mediante
a ponderacéo de principios.

Em ambito infraconstitucional, a Lei n°® 9.279/1996, que regula direitos e
deveres relativos a propriedade industrial, dispde, em consonancia com a Constituicéo
Federal, que “a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial se d& considerando
0 interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais” (BRASIL, Lei
da Propriedade Industrial, art. 2°).

Nesse cendrio, a propriedade intelectual no Pais é “instrumento da
consecucdo de politicas publicas” (BARBOSA, P., 2014). Quer dizer, esta subordinada a
outros valores assegurados pela ordem juridica brasileira, o que significa que, se o objeto
da propriedade intelectual ndo atender ao interesse social de promover o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais, o direito de excluir terceiros deve ser relativizado
(GRAU-KUNTZ, 2009). Em suma, “a propriedade intelectual no Brasil tem como
condig&o sine qua non a causa funcionalizada em prol de toda a sociedade” (BARBOSA,
P., 2014).

Como se V&, os ordenamentos juridicos dos Estados Unidos, dos paises da
Unido Europeia e do Brasil, guardadas suas peculiaridades e ainda que néo se valham da
expressdo funcéo social, revelam ontologicamente a mesma orientagdo, no sentido de
assegurar direitos de exclusividade aos titulares da propriedade intelectual e, ao mesmo
tempo, garantir acesso as criagdes e inventos do intelecto a toda sociedade.

Conclui-se, portanto, que a propriedade intelectual ndo tem carater
exclusivamente privado, em beneficio Unico dos interesses de seus titulares. Quer seja
sob o signo de “interesse publico” ou de “funcdo social”, esses direitos encontram limites

em prol da coletividade.
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3.3.3 Recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual

A propriedade intelectual assegura a seu titular direitos temporérios,
transferiveis e exclusivos. Conforme observa Sherwood (1992, p. 38), “a exclusividade
estd no cerne do direito”. Quer dizer, a exclusividade é “a apropriacéo privada tanto do
uso, da fruicdo, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses
direitos” (BARBOSA, D., 20053, p. 13). Assim, um dos direitos inerentes a propriedade
intelectual é a possibilidade de ceder ou licenciar o bem.

A logica é a mesma pertinente aos direitos sobre bens materiais, ou seja,
confere-se ao titular o direito & exploracdo do bem, inclusive no que toca a possibilidade
de ceder tal direito a terceiros, mediante contrato de cessdo ou licenca. A concesséo de
licenga esté4 na esfera de disponibilidade do titular, o que significa que ndo h, a priori,
obrigagdo de licenciar o bem. Ao titular, cabe avaliar se é oportuno fazé-lo e em que
condi¢des (KUBRUSLY, 2010).

Uma das hipGteses previstas na propriedade intelectual como exce¢do a esse
direito é a licenca compulsoria, também conhecida como licenca obrigatoria.
Considerando que a propriedade intelectual est4 limitada pelo atendimento do interesse
publico ou fun¢do social nos ordenamentos juridicos dos Estados Unidos, paises da Uni&o
Europeia e Brasil, o direito de recusar o licenciamento é sopesado por valores assegurados
pela ordem juridica de cada um desses paises.

Passa-se, entdo, a analisar a limitacdo imposta pelo proprio sistema da
propriedade intelectual, qual seja a licenca compulsoria, majoritariamente aplicada para
casos de patentes.

O abuso e a exploragédo indevida de patentes autorizam o uso de licencas
compulsorias. Nesse caso, o descumprimento das regras de propriedade intelectual rompe
o monopolio legal, o que leva & concessdo de licencas compulsérias em favor de
concorrentes (SALOMAO FILHO; BASSO; POLIDO, 2005).

Trata-se de um mecanismo de inducéo do uso de patentes, utilizado nos casos
de divergéncia entre o interesse do titular da patente e o interesse social (BARBOSA,
REIS, 2001). Para Sherwood (1992), a licenca compulséria serve para colocar a

propriedade intelectual no seu trilho, ou seja, para que atenda ao interesse social. No
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mesmo sentido, Silva (2013, p. 187) a caracteriza como 0 “instrumento garantidor do
interesse publico”. Ja Lilia (2011, p. 162), por sua vez, compara a licenga compulsdria ao
instituto da desapropriacdo de bens moveis e adverte que seu uso, embora importante para
paises em desenvolvimento, deve ser realizado com bastante parcimfnia e como um
instrumento complementar de politica publica, “sob pena de trazer inseguranga e
imprevisibilidade aos agentes econdmicos que dependem das patentes para recuperar 0sS
elevados custos incorridos nas atividades de pesquisa e desenvolvimento [...]".

Saloméo Filho, Basso e Polido (2005), contudo, discordam que a licenca
compulsoria seja semelhante a desapropriacdo, uma vez que aquela, de forma diversa do
bem material, ndo extingue o uso da patente. Para esses autores, a implementacéo de
politicas publicas de licencas compulsdrias é a alternativa mais efetiva para assegurar o
acesso a patentes e, sobretudo, a medicamentos considerados essenciais. No mesmo
sentido, Silva (2013) entende que quando h& abuso econdmico do titular da patente ou
interesse publico relevante, a solucéo é a concesséo de licencas compulsorias.

Internacionalmente, a Convengdo da Unido de Paris — CUP, de 1883, dispde
que cada pais tem a faculdade de adotar medidas legislativas sobre a concessdo de
licengas compulsorias para prevenir abusos resultantes do exercicio do direito exclusivo
conferido pela patente (art. 5°). O Acordo TRIPs também trata da licenca compulsoria.
Em seu artigo 30 prevé que “os Membros poderdo conceder excegdes limitadas aos
direitos exclusivos conferidos pela patente [...]” e o artigo 31 estabelece as condigdes a
serem observadas no caso de a legislacdo do membro permitir “outro uso do objeto da
patente sem a autorizagédo de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros
autorizados pelo Governo” (ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO, Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, 1994).

Malbon et al. (2014) alertam que o dispositivo acima transcrito néo estabelece
as hipoteses que permitem o uso da patente sem autorizacéo de seu titular, mas apenas
condicBes a serem observadas, como, por exemplo, que esse uso serd ndo-exclusivo e que
o titular serd adequadamente remunerado pelo licenciamento. Portanto, as legislaces
internas dos Estados-membros tém a faculdade de determinar essas hip6teses, mas devem
observar as condigdes previstas no artigo 31 do TRIPs. Para Campos (2007), esse
dispositivo legal permite que paises desenvolvidos optem por uma protegdo mais rigida

da propriedade intelectual, enquanto os paises em desenvolvimento podem adotar
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protecdo menor, em prol de direitos humanos, em especial, do direito a salde.

As divergéncias quanto aos niveis de protecdo patentéria estabelecidas no
TRIPs, suas flexibilidades e as hipoOteses que autorizam a concessdo de licengas
compulsorias levaram a edicdo da Declaracdo de Doha sobre TRIPS e Sadde Publica,
fruto da Reunido Ministerial de Doha, em 2001. A declaragéo reconhece que “os direitos
de propriedade intelectual ndo podem ser utilizados de forma a impedir que os paises

membros adotem medidas necessarias para a protecio da satide pablica”*

, especialmente
quanto adoencas como HIV/AIDS, tuberculose e malaria, bem como autoriza os Estados-
membros da OMC a utilizarem as flexibilidades do TRIPs, como o direito de conceder
licengas compulsorias e a liberdade de determinar os meios pelos quais essas licencas séo
concedidas (DOHA WTO MINISTERIAL, 2001, tradugéo livre).

Dito de outra forma, a Declaragéo de Doha firmou posicionamento no sentido
de que a salde publica esta acima da protecéo patentéria, pelo que os membros da OMC
podem formular politicas publicas que visem a proteger a salide e a promover 0 acesso a
medicamentos, notadamente, nos paises em desenvolvimento e de menor
desenvolvimento. Para Campos (2007, p. 782), a Rodada de Doha consolidou a
“supremacia dos direitos humanos, em especial, do direito a saude, sobre as regras do
comércio internacional, no que atine & prote¢do patentaria”.

A despeito do avanco no trato dos direitos fundamentais, a Declaragdo €
bastante criticada pela auséncia de consequéncias praticas, uma vez que a populacdo
carente continua sem acesso a medicamentos, o que leva a morte de milhares de pessoas,
em especial, no continente africano (SILVA, 2013).

Seguindo esse contexto internacional, as legislacdes internas dos Estados
Unidos, Canada, Italia, Alemanha, Brasil, Argentina, dentre outras preveem a
possibilidade de licenca compulséria (ICTSD, 2007). Ha ainda legislacBes
supranacionais, como a Decisdo 486, que dispde sobre o Regime Comum sobre
Propriedade Industrial da Comunidade Andina, formado por Equador, Peru, Bolivia e
Coldmbia (COMUNIDAD ANDINA, 2000) e o Regulamento CE n° 816/2006 da Unido
Europeia (CONSELHO EUROPEU, 2006), que regulam a concessédo de licengas

compulsorias a nivel regional.

43 No original: “We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from
taking measures to protect public health” (DOHA WTO MINISTERIAL, 2001).
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Como se observa, a licenca compulséria é um limitador ao direito de
exclusiva do titular da propriedade intelectual, especificamente, de direitos industriais
relativos a patentes. De acordo com tratados internacionais, a licenca compulsoria é
autorizada para patentes.

Afora essa hipotese de licenca compulsoria para patentes ja consagrada no
direito industrial, tem-se discutido em @mbito académico e jurisprudencial a aplicacdo de
outra excegdo ao direito de recusa de licenciar, justamente a teoria da essential facility,
tema central desta dissertacéo.

Para a melhor compreenséo dos temas abordados neste trabalho, opta-se por
apresentar no presente capitulo a recusa de licenciar no sistema da propriedade intelectual
nos Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil. O objetivo nesse ponto é explorar os limites
tedricos da licenga compulsoria, prevista no proprio sistema da propriedade intelectual,
ao passo que no capitulo seguinte sera aprofundada a recusa de licenciar com foco

especifico na essential facility doctrine, oriunda do direito antitruste.

3.3.3.1 Estados Unidos

De acordo com o sistema legal adotado pelos Estados Unidos, o titular de
direitos da propriedade intelectual ndo tem o dever geral de licenciar seu bem imaterial a
concorrentes (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011). Especificamente, o US Code, em
seu titulo 35, § 271 (d) (4), dispBe que a recusa unilateral de licenciar ndo configura patent
misuse. Quer dizer, o titular da patente tem a liberdade de escolher se e para quem ira
licencia-la, sem que pratique o que é conhecido naquele pais como patent misuse. Por
patent misuse, entende-se o uso indevido de patentes para obter direitos além de seu
escopo, com o fim de monopolizar o mercado (COCH; CHEN, 2010). Em suma, o titular
da patente pode exploré-la plenamente, inclusive, recusar o seu licenciamento, desde que
ndo crie um monopdlio vedado pelo Sherman Act (BRODER, 2005).

Contudo, vérias praticas, como venda casada, licenca por pacote (package
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license), discriminagdo de precos, patent pools*, clausula de grantback* etc., podem
desaguar no uso indevido da patente (COCH; CHEN, 2010). Para Bohannan e
Hovenkamp (2011), o primeiro passo para verificar eventual uso indevido ou violacdo de
direitos da propriedade intelectual é identificar se a recusa € unilateral ou concertada.

A recusa unilateral de licenciar ativos intangiveis resulta do proprio direito de
exclusividade assegurado pela propriedade intelectual, o que néo gera, por si s6, violag&o.
Dito de outra forma, ao recusar licenciar seus bens a concorrentes, o titular da propriedade
intelectual exerce seu direito de exclusividade — afinal essa é uma justificativa para ter
investido em pesquisas, inovacdo — e, por isso, como regra geral, ndo ha ilegalidade na
conduta. Por sua vez, as licencas concertadas entre dois ou mais agentes, que acordam,
por exemplo, em ndo licenciar seus bens para outro concorrente tém mais chances de
configurar uso indevido ou violagdo. Para Bohannan e Hovenkamp (2011) é importante
analisar cada recusa em licenciar — unilateral ou concertada —, com vistas a verificar se 0
agente econdmico possui posicdo dominante no mercado coberto pelos seus direitos
imateriais.

Dai a conclusdo de que ao agente é autorizada a exploragdo de forma
exclusiva de seu bem, desde que tal exploragéo ndo desague no controle do mercado, em
prejuizo de interesses coletivos.

Analisados os tipos de recusas em licenciar, aquelas consideradas ilegais, em
detrimento do interesse coletivo, podem resultar na concesséo de licengas compulsorias.
Para Silva (2013, p. 191), o objetivo da licenga compulséria nos Estados Unidos é
“proteger a livre concorréncia, buscando garantir aos consumidores norte-americanos um
mercado livre da formacdo de monopdlios e cartéis [...]".

Nesse sentido, o US Code prevé a possibilidade de limitar a liberdade de
escolha do titular da patente por meio da concessdo de licencas compulsorias, nos termos
abaixo (US CODE, titulo 28, parte IV, capitulo 91, § 1498, “a”, traducdo livre):

a) Sempre que uma invencao coberta por uma patente dos Estados Unidos é
usada ou fabricada por ou para os Estados Unidos sem licenca de seu titular ou
legitimo direito de usa-la ou fabrica-la, o seu titular deve ajuizar ag¢do contra

4 Patent pool ocorre quando pelo menos dois titulares concentram direitos patentarios entre eles,
impedindo que os demais concorrentes tenham acesso a tais tecnologias ou até mesmo ao proprio
mercado (COCH; CHEN, 2010).

4 A clausula de grantback determina que todos os aperfeicoamentos feitos pelo licenciado no objeto
patenteado pertencem ao licenciante (GILBERT; SHAPIRO, 1997).
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os Estados Unidos no Tribunal Federal para ser recompensado de forma
razoavel e integral por tal uso e fabricagcdo. A indenizacdo deve incluir as
despesas do titular, incluindo honorarios razoaveis dos peritos e advogados no
curso daagdo [...].

Para os fins deste artigo, a utilizacdo ou o fabrico de uma invencao coberta por
uma patente dos Estados Unidos por um empreiteiro, subempreiteiro, ou
qualquer pessoa, empresa ou corporagdo para 0 Governo e com a autorizacdo
ou consentimento do Governo, deve ser entendida como 0 uso ou fabricagdo
para os Estados Unidos*.

Conforme se depreende do dispositivo legal acima transcrito, o Governo dos
Estados Unidos ndo precisa negociar uma licenca para usar patentes, ou seja, um
funcionério publico federal tem competéncia para usar ou autorizar o uso de qualquer
patente concedida naquele Pais. Como contrapartida, o titular da patente tem direito a
indenizagdo, mas ndo pode obstar o uso pelo Governo ou por um terceiro autorizado pelo
Governo. Barbosa e Reis (2001) ensinam que esse é 0 caso em que o Poder Publico se
apropria de um bem particular, com vistas a atender ao interesse coletivo.

Do dispositivo em analise, observa-se ainda que a possibilidade de utilizar
uma patente, sem autorizacdo de seu titular, esta prevista no Titulo 28 do US Code, que
versa sobre procedimento judicial, sendo que o Titulo 35 do mesmo diploma legal, que
trata justamente das patentes, dispde sobre march- in rights (US CODE, titulo 35, parte

I, capitulo 18, § 203, “a”, traducdo livre):

(a) Comrelagdo a qualquer invengdo em que uma pequena empresa ou entidade
sem fins lucrativos adquiriu titulo com base no presente capitulo, a agéncia
federal sob cujo financiamento a invencdo foi realizada tera direito, de acordo
com os procedimentos previstos nos regulamentos abaixo, de exigir que o
empreiteiro, cessionario ou licenciado exclusivo da invencdo conceda uma
licenga ndo exclusiva ou parcialmente exclusiva, ou exclusiva em qualquer
campo de atuacdo do titular, em condi¢des que sejam razoaveis nas
circunstancias, e se o contratante, cessionario, ou licenciado exclusivo recusar
tal pedido para conceder a licenca, a agéncia federal determina que [....]J*".

4 No original: “ (a) Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is
used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to
use or manufacture the same, the owner’s remedy shall be by action against the United States in the
United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such
use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner’s reasonable costs,
including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action [...]

For the purposes of this section, the use or manufacture of an invention described in and covered by a
patent of the United States by a contractor, a subcontractor, or any person, firm, or corporation for the
Government and with the authorization or consent of the Government, shall be construed as use or
manufacture for the United States”.

47 No original: “(a) With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit
organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the
subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in
regulations promulgated hereunder to require the contractor, an assignee or exclusive licensee of a subject
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Do dispositivo legal acima, extrai-se que as empresas de pequeno porte ou
entidades sem fins lucrativos, nos casos de utilizagdo de verba federal para a pesquisa de
invengao que resultar em patente, terdo o seu direito de usufruir da patente limitado. Quer
dizer, como compensacdo pelo financiamento, o respectivo 6rgdo federal passa a ter
direito de licenciar tal patente desenvolvida com o dinheiro publico, com vistas a auferir
todos os beneficios por ela produzidos. Para Saloméo Filho, Basso e Polido (2005), trata-
se da possibilidade de conceder licencas compulsdrias em casos de abuso de direitos
quando as patentes tiverem sido financiadas pelo governo norte-americano. Ja Barbosa e
Reis (2001) criticam o fato de que as grandes corporagfes norte-americanas, justamente
as que recebem wvultosos investimentos do Governo, estdo excluidas da hipotese em
analise.

Na doutrina estrangeira, Bohannan e Hovenkamp (2011) chamam atencéo
para o fato de que licengas compulsorias envolvem questdes de dificil solu¢do, como a
competéncia para determinar o valor da remuneracéo pela licenga, seu escopo e limites,
bem como a dificuldade de o Poder Judiciario fiscalizar o cumprimento desse tipo de
acordo®, pelo que entendem que devem ser concedidas com bastante parcimonia, de
forma que seja resguardado o direito do titular de negociar (ou ndo) livremente seus ativos
intelectuais. Por outro lado, os autores reconhecem o valor social da licenga compulsoria
em determinados setores, como, por exemplo, nas industrias de comunicacdo, de
operacédo de sistema de computador e software. Nesses casos, 0s autores afirmam que a
cooperacdo entre 0s agentes € necessaria para manter o ganho social e a eficiéncia do
mercado.

Afora a possibilidade de licenga compulséria para patentes de diferentes
naturezas, como, por exemplo, produtos atdmicos e invencdes de prevengédo a poluicéo
do ar, o ordenamento juridico norte-americano estende o uso de tal mecanismo para casos

envolvendo direito autoral, cultivares e ainda como instrumento para corrigir condutas

invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a
responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the
contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the
Federal agency determines that such [...]".

48 Barbosa e Reis (2001) ensinam que o United States Patent and Trademark Office — USPTO, autarquia
norte-americana responsavel pela concessao de patentes e marcas naquele pais, ndo tem competéncia para
participar nem julgar procedimentos envolvendo licencas compulsérias.
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anticoncorrenciais (BARBOSA; REIS, 2001).

No campo do antitruste, por exemplo, ha diversos casos de abuso do poder
econdmico que levaram & concessdo de licengas compulsérias®. Cite-se, dentre varios, o
acordo celebrado entre o Federal Trade Commission — FTC e as empresas Upjohn e a
Pharmacia Aktiebolag, concorrentes que possuiam pesquisas avangadas para o tratamento
de um tipo de céancer. Na ocasido em que apresentaram interesse em se fundir, foi
acordado com o FTC que as empresas concederiam as demais concorrentes licencas para
a exploracdo de algumas de suas patentes, como forma de afastar o monopdlio deste
mercado em detrimento da sociedade (BARBOSA; REIS, 2001). Outro caso diz respeito
a licenca de patente sobre um ativo de inseticida concedida de forma exclusiva pela Bayer
A.G. a Johnson & Son, Inc., companhia que domina o mercado de inseticida doméstico
dos Estados Unidos. O Departamento de Justica norte-americano investigou tal episodio
e entendeu que a licenga violaria o Sherman Act, pelo que as partes concordaram que a
Bayer licenciaria tal patente também para outras companhias (CPTECH, s.d.).

Conforme ensina Silva (2013), desde a década de 1940, inimeros ativos da
propriedade intelectual foram objeto de licenca compulsdria, o que leva a afirmacéo de
que os Estados Unidos fazem uso do instrumento de forma bastante reiterada.

Como se V&, pela regra do ordenamento juridico dos Estados Unidos, o titular
de ativos intelectuais ndo tem a obrigacéao legal de negociar o seu bem imaterial, contudo
0 interesse coletivo pode justificar a concesséo de licengas compulsérias para variadas

espécies da propriedade intelectual, e ndo somente para patentes.

3.3.3.2 Uniéo Europeia

Assim como ocorre nos Estados Unidos, pelo direito comunitario da Unido
Europeia e o direito interno de seus membros qualquer agente econdmico, via de regra, é
livre para escolher seus parceiros comerciais, negociar bens, servigos ou 0s recusar

(MONTEIRO, 2010). No entanto, com base no direito concorrencial, a empresa que

4 Confira-se o site http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-at.html, para outros exemplos em que a licenca
compulsoria foi utilizada como remédio para praticas anticoncorrenciais nos Estados Unidos.
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ocupa posi¢do dominante no mercado pode prejudicar de forma ilegal a concorréncia, ao
fazer uso de suas faculdades e recusar unilateralmente ou concertadamente o
licenciamento de seus direitos da propriedade intelectual (KORAH, 2011).

Quanto ao abuso da posi¢do dominante, o artigo 102 do TFUE dispbe que
(TFUE, 2007):

E incompativel com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja
susceptivel de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma
ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posi¢do dominante no
mercado interno ou numa parte substancial deste.

Estas préticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

a) Impor, de forma directa ou indirecta, precos de compra ou de venda ou
outras condicdes de transac¢do ndo equitativas;

b) Limitar a producdo, a distribuicdo ou o desenvolvimento técnico em
prejuizo dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condi¢des desiguais no caso
de prestagdes equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na
concorréncia;

d) Subordinar a celebragdo de contratos a aceitagdo, por parte dos outros
contraentes, de prestacdes suplementares que, pela sua natureza ou de acordo
com 0s usos comerciais, ndo tém ligagdo com o objecto desses contratos.

O caput do referido dispositivo legal proibe que empresas em posicéo
dominante explorem abusivamente o mercado, de forma a prejudicar a concorréncia. A
posicdo dominante adquirida, de um lado, pela eficiéncia ndo é vedada, proibe-se, por
outro lado, a sua exploragdo abusiva do mercado. O diploma legal ndo apresenta o
conceito de abuso de posi¢cdo dominante, cabendo tal papel ao Judiciério e a doutrina.
Para Korah (2011), ha abuso quando empresas em posi¢do dominante utilizam préaticas
diferentes das que regem a concorréncia, prejudicando o grau de concorréncia ja existente
no mercado, bem como os consumidores. O objetivo do art. 102 do TFUE, portanto, é
evitar a distorcdo da concorréncia e proteger consumidores. As préticas abusivas
enumeradas de “a” a “d” sdo exemplificativas. Para Monteiro (2010), essas praticas estdo
divididas em duas categorias, (i) abuso de exploragéo, consistente na obtengéo de lucros
supra competitivos mediante cobranca de precos excessivos e/ou reducdo da oferta dos
produtos ou servicos no mercado; e (ii) abuso predatdrio ou anticoncorrencial para excluir
concorrentes do mercado. Nessa Ultima categoria, enquadra-se a recusa de licenciar
direitos da propriedade intelectual, no caso de o titular deter posicdo dominante no
mercado.

Embora o dever de contratar colida com o principio da liberdade contratual,
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certas recusas de licenciar bens da propriedade intelectual devem ser vedadas justamente
para salvaguardar a concorréncia e os interesses coletivos. Como consequéncia do dever
de licenciar, surge a necessidade de conceder licencas compulsdrias, como um
mecanismo que limita a liberdade de atuacdo das empresas, mas necessario para corrigir
0 rumo da concorréncia.

Como mencionado no tdpico do interesse publico, a Unido Europeia ainda
ndo possui um ordenamento juridico uniforme quanto a propriedade intelectual, pelo que
a possibilidade de conceder licencas compulsérias esta regulada notadamente pelas
legislacdes internas de seus membros, em sintonia com as disposicdes do TRIPs.

No ambito comunitario, destaca-se o Regulamento CE n° 816/2006, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativo a concessdo
compulsoria de patentes para a fabricagdo de produtos farmacéuticos destinados a
exportacdo para paises com problemas de saide publica (CONSELHO EUROPEU,
2006). O regulamento objetiva harmonizar, dentro da Unido Europeia, as condigdes de
concessdo de licencas compulsérias as empresas que desejem fabricar medicamentos
destinados & exportacdo para os paises em desenvolvimento que ndo tenham capacidade
de produgéo suficiente.

Trata-se de regulamento precursor na garantia de acesso a medicamentos para
paises em desenvolvimento, visto que a maioria das legislacbes nacionais ndo autoriza a
concessdo de licencas compulsorias para a exportacdo. Isso porque o Acordo TRIPs
previa apenas licengas compulsorias para o abastecimento do mercado interno. O cenério
foi alterado, em 30 de agosto de 2003, quando o Conselho Geral da OMC aprovou uma
decisdo para implementar o paragrafo 6°°° da Declarag&o de Doha sobre 0 Acordo TRIPs
e a Saude Publica (CONSELHO EUROPEU, 2006). A referida deciséo possibilita que os
paises de menor grau de desenvolvimento relativo importem medicamentos de paises em
desenvolvimento, “que, por iguais razdes de emergéncia nacional ou interesse publico
local, podem ndo so licenciar patentes compulsoriamente e produzir medicamentos
genéricos necessarios, mas agora também exportar a parte excedente dessa producéo”
(CAMPOQS, 2007, p. 779). A decisdo é importante, pois torna efetiva a possibilidade de

%0 “6, Reconhecemos que os membros da OMC com pouca ou nenhuma capacidade de producdo no setor
farmacéutico possam encontrar dificuldades para a efetiva utilizagcdo do licenciamento compulsério
previsto no Acordo TRIPS. Determinamos ao Conselho do TRIPS que defina uma imediata solucéo para
esse problema, submetendo-a a apreciacdo do Conselho Geral antes do final de 2002” (DOHA WTO
MINISTERIAL, 2001).
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acesso a medicamentos essenciais, uma vez que a mera concessdo de licencas
compulsorias, tal como prevista no TRIPs e na Declaracdo de Doha, ndo era suficiente
para garantir esse acesso aos paises sem capacidade para produgéo local do medicamento
pretendido.

Nesse contexto, o Regulamento CE n° 816/2006, do Parlamento Europeu e
do Conselho da Uni&o Europeia estabelece o processo e condi¢Bes para a concesséo de
licengas compulsdrias de produtos farmacéuticos destinados & exportacdo para paises
importadores elegiveis. Como paises importadores elegiveis, entendem-se paises menos
desenvolvidos, membros ou ndo da OMC. O regulamento ndo impd&e qualquer restricdo
em relacéo aos produtos farmacéuticos e as doencas cobertas. Por fim, a competéncia para
a concessdo desse instrumento é das autoridades dos Estados-membros competentes para
a concessao de licengas compulsérias no ambito interno, conforme suas legislacdes
nacionais. A Comisséo Europeia deve, contudo, ser notificada pelas referidas autoridades
competentes (CONSELHO EUROPEU, 2006).

Ha ainda diversas decisfes do Tribunal de Justica da Unido Europeia acerca
da recusa de licenciar bens da propriedade intelectual, fundamentadas no direito
concorrencial, especialmente no art. 102 do TFUE, que serdo objeto de estudo no capitulo
seguinte.

Para Monteiro (2010), a imposicéo do dever de contratar por meio da licenga
compulsoria deve ser um mecanismo utilizado em casos excepcionais para preservar o
principio fundamental da liberdade contratual e os direitos de propriedade assegurados
aos bens intelectuais. Por outro lado, Drahos (1999) entende que a licenga compulsoria é

vital para o desenvolvimento das economias dos paises.

3.3.3.3 Brasil

No Brasil, a Lein®9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial
— LPI, dispbe em seu artigo 61 que “o titular da patente ou depositante podera celebrar
contrato de licenca para exploragéo”. Quer dizer, o titular da patente ou do pedido tem a
faculdade de negociar (ou néo) sua invencéo.

O mesmo diploma legal prevé, em seu artigo 68, a possibilidade de mitigacéo
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desse direito, por meio da concesséo de licenga compulsoria, ou seja, uma licenca ndo
voluntaria, sem o consentimento de seu titular. De acordo com a Lei da Propriedade
Industrial, a licenca compulsoria é prevista apenas para patentes. Nesse sentido, a lei
estabelece que o titular ficard sujeito a ter sua patente licenciada compulsoriamente nas

seguintes modalidades:

a) abuso no exercicio dos direitos garantidos pela patente ou abuso de poder
econdmico (art. 68, caput);

b) falta de exploracdo da patente no Brasil (art. 68, § 1°, 1)°;

c) falta de uso integral do processo patenteado (art. 68, § 1°, 1);

d) comercializacéo insuficiente (art. 68 8 1°, Il);

e) caracterizacdo de dependéncia entre patentes (constatacdo de progresso técnico
no objeto da patente dependente e auséncia de realizacdo de acordo com o
titular da patente dependente), (art. 70, I, 11 e 111);

f) emergéncia nacional (art. 71); e

g) interesse publico (art. 71).

Os dois ultimos itens — emergéncia nacional e interesse publico — também séo
objeto de regulamentacé@o pelo Decreto n° 3.201/99, modificado pelo Decreto n° 4.830,
de 04 de setembro de 2003, que incorpora no Brasil os principios da Declaracdo de Doha
sobre TRIPs e Saude Publica de 2001.

Conforme se depreende das modalidades previstas na Lei da Propriedade
Industrial, as licencas compulsérias podem ser divididas entre aquelas de interesse
privado e as de interesse publico. Na primeira, em que prevalece o interesse do licenciado,
as licengas séo concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI por
meio de processo administrativo para a corre¢do de algum abuso ou adequacéo a
finalidade do direito. A Lei da Propriedade industrial ainda prevé as hipoteses que afastam
a concessdo de licencas compulsérias para essas modalidades, como razdes legitimas para
0 desuso da patente, comprovacdo de que estd na iminéncia de sua exploracdo ou

impedimento legal para a exploracdo da patente (art. 69). Essas excegdes dificultam a

51O art. 68, § 1°, 1, que exige o uso no Brasil do objeto patenteado, sofre criticas, em especial, do governo
norte-americano que o considera contrario as disposi¢des do TRIPs, tendo, inclusive, instaurado um
painel na OMC a esse respeito, ndo obtendo, contudo, éxito (BRUNNER, 2001).
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concessdo das licengas, pois proporcionam ao titular da patente ameagada uma gama de
defesas, com base em justificativas amplas e flexiveis, previstas no artigo 69 da Lei da
Propriedade Industrial (BARBOSA, D., 2003).

J& no segundo caso, a necessidade ou utilidade publica supera o interesse
privado, pelo que a licenga é concedida de oficio — independentemente do requerimento
de algum interessado, pelo Poder Executivo Federal, e nio pelo INPI. E o que ocorre, por
exemplo, nas hipdteses de emergéncia nacional ou interesse publico (art. 71)
(BARBOSA, D., 2010a). De acordo com o Decreto n. 3.201/99, emergéncia nacional é o
“iminente perigo publico, ainda que restrito & parte do territério nacional”, e interesse
publico “os fatos relacionados, dentre outros, a satide publica, & nutri¢o, a defesa do meio
ambiente, bem como aqueles de primordial importancia para o desenvolvimento
tecnoldgico ou socioecondmico do Pais” (BRASIL, Decreto n. 3.201/99, art. 2°).

Ao prever tais modalidades de licencas compulsorias, o legislador
infraconstitucional entendeu que, em determinados casos, os direitos do titular da patente
devem ser restringidos (DI BLASI; GARCIA et al., 1997). Barbosa, D. (2010a) ensina,
por sua vez, que o interesse em prever as hipdteses de licenca compulsoria na legislacéo
infraconstitucional esta ligado ao cumprimento da funcdo social da patente, exigida pela
Constituicéo Federal.

Em consonéncia com a receita do Acordo TRIPs, as licencas compulsorias
sdo concedidas mediante o cumprimento de determinados requisitos, como (i)
temporariedade, em que o prazo de vigéncia deve ser previamente fixado; (ii) licenga ndo
exclusiva, ou seja, o titular da patente pode licencia-la a terceiros; (iii) pagamento de
royalties (BARROS, M., 2013). O valor da remunerag&o pela licenga compulsoria é tema
bastante polémico. Para Salomé&o Filho, Basso e Polido (2005), a remuneragéo a ser paga
pelo Poder Publico ao titular da patente pela licenca compulséria no setor de
medicamentos essenciais é 0 seu pre¢o de custo ou o valor proximo a ele. Os autores
apresentam como justificativa o fato de que tal licenca compulsoria esta sendo destinada
ao suprimento da populagdo carente, pelo que a remuneragdo do titular ndo pode
representar uma indenizacdo, sob pena de inviabilizar o seu objetivo de acesso ao
medicamento.

A licenca compulsoria, portanto, tem como papel restabelecer o equilibrio, de

forma a assegurar os principios constitucionais, “néo ultrapassando a extensdo, a duragéo
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e a forma indispenséveis para suprir o interesse publico relevante, além de observar a
contrapartida da devida remuneracdo ao titular da patente” (CAMPOS, 2007, p. 771).
Para Campos (2007), a licenca compulséria prevista no ordenamento juridico brasileiro
estd em completa consonéncia com o disposto no Acordo TRIPs, uma vez que prevé todas
as condices e requisitos necessarios para o uso da patente, sem autorizagdo de seu titular.

Diferentemente dos Estados Unidos que j& fez uso reiterado do instituto —
como demonstrado anteriormente —, o Brasil concedeu uma Unica licenga compulsoria de
interesse publico desde a vigéncia da Lein®9.279/1996. Foi por meio do Decreto n° 6.108,
de 4 de maio de 2007, em que se determinou o licenciamento compulsério do
medicamento antirretroviral Efavirenz, do laboratério Merck, para fins de uso publico
ndo comercial (CAMPOS, 2007). Para Silva (2013), esse licenciamento gerou diversos
efeitos positivos, dentre eles, uma economia significativa aos cofres publicos e a
manuten¢do do acesso universal e gratuito para o tratamento da AIDS, o que levou a
reducdo da mortalidade pela doenca no Pais.

A intervencdo na propriedade intelectual por meio da licengca compulséria
com frequéncia é utilizada como uma ameaca governamental em negociacdes sobre
precos de invengdes, notadamente medicamentos (CAMPOS, 2007). Segundo Silva
(2013), o Brasil é até bem reticente no uso da licenga como instrumento de barganha.

Seguindo a ordem internacional, o Brasil concede licengas compulsorias
apenas para patentes. Entende-se que abusos na exploracdo do referido monopélio sdo
mais graves, na medida que resultam em maiores custos sociais do que outros direitos
intelectuais. Para Lilia (2011), as patentes custam mais para serem adquiridas, por vezes,
tém escopo de protecdo amplo e de dificil limitagdo, envolvem maiores custos de
transacdo, o que pode resultar na producdo de efeitos negativos para a sociedade e de
abuso do poder de mercado. Por tais motivos e como forma de equilibrar o sistema, as
patentes podem ser mitigadas por meio de licengas compulsorias.

Como se viu, no ambito da propriedade intelectual hd mecanismos, como a
licenga compulséria, que excepcionam o direito de recusar o licenciamento de bens
intelectuais, notadamente de patentes. Nesse sentido, os ordenamentos juridicos dos
Estados Unidos, de paises da Unido Europeia e Brasil preveem a possibilidade de
concessdo de licengas compulsérias como forma de coibir o uso inadequado e abusivo

dos direitos da propriedade intelectual, preservando, assim, o interesse coletivo.
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Os ordenamentos juridicos analisados, com exce¢do dos Estados Unidos, ndo
preveem expressamente a aplicacdo desse mecanismo para outras espécies de bens
intelectuais, que ndo patentes. Isso ndo significa, contudo, que desenhos industriais,
marcas ou obras protegidas pelo direito autoral estejam isentas de limitagdes. Os limites
estdo justamente na preservacdo da concorréncia, como sera demonstrado no capitulo

seguinte.

3.4 O PAPEL DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO
DESENVOLVIMENTO

Analisados os contornos gerais da propriedade intelectual, passa-se ao estudo
da relac&o entre a propriedade intelectual e o desenvolvimento, como mais um elemento
que contribuird para a resposta da presente pesquisa — quanto a possibilidade de restringir
o direito da propriedade intelectual por meio da aplicacdo de teoria do direito antitruste —
a essential facility doctrine.

Um dos pioneiros em analisar o conhecimento como recurso econdémico foi o
economista Fritz Machlup. Em razéo da publicacdo de sua obra Production and
Distribution of Knowledge in the United States®?, em 1960, o autor ficou conhecido como
0 pai do conceito de sociedade da informag&o. O objetivo da obra era examinar os entraves
a livre concorréncia, mas o estudo langou luzes sobre o impacto da producdo do
conhecimento no produto interno bruto norte-americano. De acordo com o0 economista,
conhecimento e produtividade séo fatores decisivos na geragdo do crescimento
econdmico (MACHLUP, 1962). Para Sherwood (1992), foi nessa época que o
conhecimento passou a ganhar importancia econdmica.

Nesse contexto, a inovacdo tecnoldgica desponta como ferramenta chave na
transformagcdo do conhecimento em bem econdmico, apto a ser comercializado.

A relacdo entre inovagdo e crescimento econdmico, contudo, ndo é nova.
Ainda no inicio do século XX, o economista austriaco Joseph Schumpeter (1982)

considerava a inovacgdo a mola propulsora do processo de crescimento econdmico. Para

52 Em traducéo livre, “A Producdo e Distribuicdo do Conhecimento nos Estados Unidos”.

102



ele, a concorréncia era um processo muito mais destrutivo no qual esforgo, ativos e
fortunas foram continuamente destruidos pela inovagdo, afirmando que os ciclos
econdmicos tinham relacdo direta com os ciclos tecnolégicos (SCHUMPETER, 1982). O
economista ensinou ainda que a introducdo de inovagbes quebrava a monotonia do
mercado, processo que denominou de destrui¢éo criadora.

Em sintonia com aquilo que afirmava Schumpeter no passado, Timm (2009,
p. 68) afirma que “a inovagdo tecnoldgica é o caminho do desenvolvimento econdmico”;
e também Wachowicz (2007, p. 85) pontua que “a atualidade das questdes relativas ao
desenvolvimento econdmico e 0 acesso as novas tecnologias sdo estratégicas para as
economias dos Estados [...] e possibilita a inclusdo do ser humano em sua dimenséo
digital, social e tecnoldgica”. No mesmo sentido, para Bohannan e Hovenkamp (2011)
ndo h4 ddvidas de que a inovacdo e a tecnologia contribuem muito mais para o
crescimento econdmico do que, por exemplo, politicas publicas de incentivo a
concorréncia.

Nesse contexto, Robert M. Solow desenvolveu uma pesquisa — que Ihe rendeu
0 Prémio Nobel de 1987 — em que constatou que mais de 90% do crescimento econdmico
dos Estados Unidos entre os periodos de 1909 e 1949 era resultado de inovacOes e
transformagdes tecnologicas (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011). Landes e Posner
(2003), por sua vez, afimam que a propriedade intelectual foi fundamental para o
crescimento econdémico dos Estados Unidos entre os anos de 1970 e 1980. A importancia
da propriedade intelectual para a economia norte-americana ndo se limita a periodos
distantes. Conforme Delrahim (2004), a propriedade intelectual, por meio de mdsicas,
filmes, softwares, patentes e outros bens do intelecto, representa o maior produto de
exportacdo dos Estados Unidos. Em termos huméricos, a propriedade intelectual mantém
27,1 milhdes de empregos diretos e 12,9 milhdes de indiretos, o que significa dizer que
30% (trinta por cento) de todos os empregos daquele pais estdo direta ou indiretamente
ligados a propriedade intelectual (ESTADOS UNIDOS, White House, 2012).

Garcia-Morato e Ortiz (2003) também atribuem as criagdes intelectuais o
crescimento econdmico dos Estados Unidos e a competitividade de suas empresas. Em
contrapartida, destacam o0 atraso das empresas europeias se comparadas as norte-

americanas justamente por conta da tecnologia como fator diferencial.
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Além de importante para o crescimento econdmico em geral, a inovagao tem
sido associada ao crescimento especifico do comércio internacional. Em 1961, Richard
Posner foi o pioneiro, seguido por outros autores como Freeman, em 1963, Hirsch, em
1965 e Vernon, em 1966, dentre outros a estudar a importancia da inovagdo para o
desenvolvimento do comércio internacional. Em linhas gerais, esses autores destacam —
ndo obstante a peculiaridade de cada tese — que desenvolver novos produtos leva ao
aumento do fluxo internacional, ou seja, empresas que inovam normalmente sdo mais
produtivas e exportadoras (CZELUSNIAK; RIBEIRO et al, 2011). No Brasil, uma
pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada — Ipea constatou
que empresas que utilizam patentes ou alta tecnologia tém maiores chances de exportar
bens de valor mais elevado e, consequentemente, possuirem maior participagdo nas
exportagdes (ZUCOLOTO, 2013).

No atual e intenso processo de globalizagdo®?, a sociedade do conhecimento
passa a ser cada vez mais dependente da inovacdo tecnoldgica para o seu crescimento,
pelo que ha tanto beneficios econdmicos como sociais promovidos pela tecnologia
(RIBEIRO; BARROS, M., 2014)*,

A inovagéo pode ser objeto de protecdo por patentes, desenhos industriais,
softwares, programas de computador e outros bens imateriais — todos institutos afetos ao
direito da propriedade intelectual. Nesse contexto, cresce a relevancia da adequada
protecdo juridica dos bens intelectuais e, logo, o debate sobre formas de desenvolvimento
perpassa questdes afetas a propriedade intelectual (BARROS, M.; BARROS, G., 2014).

Nas palavras de Sherwood (1992, p. 11), “a prote¢do a invencdo tem sido o
fermento do desenvolvimento econdmico de muitos paises”. Como afirma Forgioni
(2013, p. 317), “se no seculo XX os principais objetos do comércio eram o petrdleo, aco
e mao de obra barata, agora, no século XXI, esse foco repousa sobre informacéo,
tecnologia e conhecimento”. Por sua vez, Drahos (1999, p. 13, traducéo livre) afirma que

0 novo capitalismo tem como coragéo o controle da informagdo e conhecimento, razdo

53 Adota-se o conceito de globalizagdo de Garcia-Morato e Ortiz (2003, p. 235), no sentido de processo de
integracdo econdmica internacional que vem se desenvolvendo nas Gltimas décadas e que se reflete nos
indices de comércio internacional e fluxos de capital relacionados ao PIB.

5 Embora ndo seja objeto da presente dissertacdo, ndo se podem ignorar também as desvantagens do
avanco tecnolégico: danos ao meio ambiente, desemprego em razdo da substituicdo do homem por
maquinas, armamentos nucleares, stress, consumismo exacerbado etc. Sobre a critica, confira-se:
LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Sdo Paulo: Martins Fontes, 20009.
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pela qual questdes relativas & concepcéo dos direitos de propriedade intelectual e contrato
tornaram-se tdo importantes”®°. No mesmo sentido, para Wachowicz (2013), o direito da
propriedade intelectual na era da globalizag&o e da revolucéo tecnoldgica assume papel
de relevo.

Nesse cenario, Brancher (2010) ensina que paises que protegem e respeitam
a propriedade intelectual costumam atrair mais investimentos estrangeiros, uma vez que
garantem seguranga aos investidores no sentido de que suas inovagdes estardo
devidamente protegidas. Cite-se, como exemplo, a mudanca de paradigma da politica do
Banco Mundial em promover o desenvolvimento. Se, nas décadas de 1970 a 1990, a
receita envolvia investimentos em infraestrutura, hoje a recomendacéo € para a promogao
de reformas juridicas, com vistas a propiciar maior seguranga e estabilidade (DAVIS;
TREBILCOCK, 2009).

Disso resulta que o ambiente institucional seguro favorece a realizagdo de
negacios juridicos, tais como a celebragdo de contratos de transferéncia de tecnologia, o
que pode levar ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ao progresso
tecnoldgico nacional (BRANCHER, 2010). Em suma, a confianca em um sistema
adequado de protecéo a propriedade intelectual aumenta os negdcios e investimentos do
pais, o que leva ao seu crescimento econdmico.

Para North (1990, p. 12), as instituigdes — conceituadas como as “regras do
jogo formais e informais” — s&o ponto chave no desenvolvimento econémico de uma
nacdo. Portanto, pode-se afirmar que, ao garantir uma protecdo adequada & propriedade
intelectual, incentiva-se a produgdo de novos produtos e processos que leva, por
consequéncia, ao desenvolvimento (TIMM et al., 2011).

Em suma, o crescimento de um pais tem sido associado a capacidade de
desenvolver e proteger novas tecnologias. Nesse sentido, paises que oferecem ao mundo
maior quantidade de produtos protegidos pela propriedade intelectual s&o considerados
mais desenvolvidos (BRANCHER, 2010). Com isso, as estatisticas relacionadas as
patentes tém sido comumente utilizadas para analisar o seu grau de desenvolvimento e

inovag&o®®.

%5 No original: “The new capitalism is at its core about the control of information and knowledge. It is for
this reason that issues concerning the design of intellectual property rights and contract have become so
important and pressing”.

% Para Bohannan e Hovenkamp (2011), utilizar o nimero de patentes concedidas para medir a inovagédo
de um pais ndo € um parametro correto, pois tal dado pode representar apenas fatores administrativos,
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Em recente pesquisa desenvolvida pela Organiza¢do Mundial da Propriedade
Intelectual - OMPI quanto ao nimero de patentes validas entre os 20 maiores escritorios
de patentes no mundo, os Estados Unidos®’ figuram em primeiro lugar, com 2,2 milhdes
de patentes, em segundo o Jap&o, com 1,6 milhdes, seguidos de China (875 mil) e Coreia
do Sul (738 mil). O Brasil aparece na penudltima posicdo com 41.453 patentes validas —
atras apenas da Poldnia e em posicéo inferior aos demais paises dos BRICS — China (875
mil), Russia (181 mil), Africa do Sul (112 mil) e india (42.991) (WIPO, 2013).

Ao observar a formacdo do produto interno bruto, verifica-se que a riqueza
produzida no Brasil ainda estd fortemente amparada em bens primarios, notadamente
commodities, que respondem por aproximadamente 50% da pauta de exportacdes
(BRASIL, IPEA, 2011), ao passo em que a propriedade intelectual representa de 1,2% a
2% do Produto Interno Bruto (PIB) e 2% da mdo de obra (BRASIL, IPEA, 2013). Embora
sejam nUmeros baixos, é possivel perceber que a propriedade intelectual tem
gradualmente ganhado espago na pauta de discussdes do governo brasileiro para a
implementacdo de politicas publicas que visem a sua utilizacgdo como uma das
ferramentas do progresso tecnoldgico e do desenvolvimento nacional (RIBEIRO;
BARROS, M., 2014).

Ao tratar da importancia da propriedade intelectual para o desenvolvimento
de paises, Sherwood (1992, p. 192) afirma que “a criatividade humana é o grande recurso
natural de qualquer pais”; mas alerta que “como 0 ouro nas montanhas, permanecera
enterrado sem estimulo a extragdo. A protegdo a propriedade intelectual é a ferramenta
que traz a tona aquele recurso”. Timm e Caovilla (2010, p. 76) destacam ndo haver pais

mais criativo que o outro, e sim “estruturas de incentivos que conduzem a producéo

como, por exemplo, o valor cobrado pelas autoridades administrativas para conceder patentes. Quer dizer,
0 aumento ou diminuigdo de inovagdo em um pais pode estar diretamente relacionado ao valor cobrado
para concessao de patentes. Além disso, outro fator que ndo é levado em conta nesse estudo é a qualidade
das patentes concedidas. Nesse sentido, patentes de baixa qualidade ndo representam a porcentagem
correta de inovagao.

57 Nao obstante os Estados Unidos constarem frequentemente da lista dos paises que mais possuem
patentes, critica-se o fato de o pais conceder diversas patentes dbvias e de baixa qualidade, que
representam apenas uma pequena melhoria do estado da arte, 0 que acaba por prejudicar 0s concorrentes
que sdo impedidos de utilizar um produto ou processo que seria desenvolvido naturalmente por grande
parte daquele mercado. Como resultado, essas patentes ndo atingem o objetivo precipuo da Constituicdo
dos Estados Unidos, qual seja promover o progresso, por meio de inovaces reais que levem a uma
contribuicédo social positiva (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011). Para Barbosa, P. (2014, p. 7), a
concessao de patentes com fraca atividade inventiva gera como consequéncias: “(i) um dnus social
desproporcional que atenta contra as liberdades comuns (res communis omnium); e (ii) a inflagdo de
titulos proprietarios abusivos que desvalorizam os titulos legitimamente concedidos”.
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eficiente, que geralmente é o caso dos paises desenvolvidos, e outras que conduzem a
apropriacdo ineficiente como, ndo-raro, vem a ser 0 caso dos paises em
desenvolvimento”.

Por sua vez, Gama Cerqueira (2010, p. 27) ensina que:

N&o se dird que o progresso industrial ou comercial de um pais dependa
essencialmente de sua legislacdo industrial; mas é inegavel que essas leis,
guando bem elaboradas e inteligentemente aplicadas, podem concorrer,
sobremaneira, para esse progresso, ao passo que leis antiquadas, defeituosas
ou incompletas, 0 entravam e entorpecem.

Como se percebe, ha diversas manifestagdes académicas no sentido de que a
adequada protecdo juridica das criagdes do intelecto é ferramenta-chave para o
crescimento econdmico.

Contudo, esse entendimento ndo é imune a criticas. Conforme afirma
Zucoloto (2013), somente paises que possuem estruturas bem desenhadas podem se
beneficiar do fortalecimento da prote¢do a propriedade intelectual. A autora alerta que a
histéria demonstra que muitos paises adotaram politica de forte protecdo a propriedade
intelectual somente apds se tornarem desenvolvidos. Paises hoje desenvolvidos
concediam baixa protecéo aos direitos da propriedade intelectual no passado, tendo como
praxe, inclusive, violar tais direitos de terceiros. Cite-se, nesse sentido, o exemplo
ocorrido nos Estados Unidos entre os séculos XVII1 e XIX, em que era comum a violagao
de direitos da propriedade intelectual, em especial, de autores e inventores ingleses,
agravado pelo fato de que o pais levou mais de um século para reconhecer direitos da
propriedade intelectual a estrangeiros (DRAHQOS, 1999). A fraca protecdo concedida aos
bens intelectuais pode, entdo, contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e
tecnologias, o que levou, por exemplo, ao crescimento econdmico desses paises.

Wachowicz (2013), ao analisar o sistema da propriedade intelectual nos
altimos vinte anos do TRIPs, conclui que ndo foi verificada uma melhora consideravel
no desenvolvimento econdmico e tecnoldgico de paises em desenvolvimento que seguem
os padrdes de protecdo do acordo TRIPs, pelo que ndo haveria uma relagdo automaética
de protecdo e nivel de inovacdo. Para o autor, a propriedade intelectual tem sido um
instrumento para o fortalecimento das multinacionais. Quer dizer, a protegdo pregada pelo

TRIPs, e seguida pelos seus membros, ndo tem alcan¢ado seus objetivos de promover a
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inovagdo tecnoldgica e propiciar a transferéncia de tecnologia (art. 7°), a0 menos em
relacdo aos paises em desenvolvimento.

Nesse ponto, vale observar as diferengas entre crescimento e
desenvolvimento. Crescimento econdmico ndo equivale necessariamente ao
desenvolvimento de um pais. Aquele é apenas um instrumento para a obtencdo deste.
Nesse sentido, basta verificar o exemplo do Brasil. Na ultima década cresceu
economicamente, alcangando o PIB aproximado de 2,253 trilhdes de dolares (BANCO
MUNDIAL, 2013), o que o elevou & 72 posicdo mundial de riqueza. No entanto, em
termos de desenvolvimento ainda amarga a 79° posicdo no ranking mundial de IDH -
indice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta variaveis como vida longa e
saudavel, acesso ao conhecimento e um padrdo de vida decente (G1, 2014). Conforme
ensina Hachem (2013), o verdadeiro desenvolvimento é aquele que promove a melhoria
da qualidade de vida da sociedade.

Com base nessa distin¢do entre crescimento econdmico e desenvolvimento,
Ribeiro e Agustinho (2011) advertem que nem toda inovagéo leva automaticamente ao
desenvolvimento sob o ponto de vista do ganho social. Ha inovacGes que podem gerar
beneficio econdmico, sem uma consequente melhoria da qualidade de vida dos cidad&os.
Conforme ensina Lilia (2011, p. 134), “nem sempre a criagdo de direitos exclusivos [...]
é uma resposta social e economicamente eficiente”. Para garantir que a criacdo leve ao
desenvolvimento, Ribeiro e Agustinho (2011) apontam a participacdo do Estado como
caminho para o real desenvolvimento da sociedade. J& Lilia (2011, p. 136) afirma que
“cabe ao Estado implementar politicas pablicas que estabelecam um quadro institucional
capaz de incentivar a criagdo de informacdes que agreguem valor social e a0 mesmo
tempo permitam ao autor ou inventor apropriar-se de seu valor econémico”.

Na relacdo entre propriedade intelectual e desenvolvimento, ha ainda uma
teoria que defende que, mesmo sem ou com baixa protecdo a propriedade intelectual,
criagdes intelectuais continuariam sendo desenvolvidas, tal como ocorria no passado —
antes da criacdo do direito da propriedade intelectual. A teoria em questéo defende que a
vantagem de ser o primeiro a criar um invento, em especial, quando for dificil para os
demais concorrentes reproduzi-lo, seria um incentivo suficiente para estimular o
progresso cientifico e tecnoldgico (LILIA, 2011). Tal teoria seria um contraponto a teoria

utilitarista que prevalece, notadamente, nos Estados Unidos (BARBOSA, D., 2010b), no
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sentido de que a concesséo de exclusivos é um incentivo necessario para a criagdo de bens
intelectuais (LEMLEY, 2007).

Além disso, Bohannan e Hovenkamp (2011) argumentam que ha outros
incentivos — e ndo sO patentes — que podem resultar de inovagGes, bem como apresentam
dados que demonstram que muito do que é investido em pesquisa e desenvolvimento
sequer é revertido em patentes. Quer dizer, a protecdo patentaria ndo é o Unico incentivo
para investimento em pesquisas e novos produtos.

Do ponto de vista do direito autoral, pesquisas indicam que apenas 20% dos
autores desenvolvem suas criagdes com foco em auferir vantagem econdmica
(BARBOSA, D., 2010b). H& muitos autores que divulgam sua obra gratuitamente, sem
retorno financeiro direto, como forma de propaganda e de promover seu trabalho
(LANDES; POSNER, 2003).

Para Drahos (1999), ndo h& duvidas de que maior protecdo da propriedade
intelectual ndo leva ao desenvolvimento. O autor afirma que o0 aumento dos pregos de
medicamentos, por meio da concessao de patentes, afeta a salde mundial, sobretudo, das
populagbes mais pobres, em contraste com a Declaragdo das Nagdes Unidos sobre o
Direito de Desenvolvimento, de 1986. Em suma, as patentes restringem 0 acesso a
medicamentos que salvam vidas humanas. O autor critica o fato de que paises
desenvolvidos, em especial, os Estados Unidos, continuem a pressionar pelo aumento da
protecéo da propriedade intelectual — o que impede a difuséo das criacdes e inventos e
aumenta os seus lucros por meio do recebimento de royalties —, quando a solucéo seria
justamente que os paises acordassem sobre diminuir o nivel de protecdo da propriedade
intelectual, ao menos em algumas areas, com base no reconhecimento ao direito de
desenvolvimento. O autor defende que a propriedade intelectual deva ser vista sob a 6tica
dos direitos humanos e que, dessa forma, seja utilizada como um instrumento para atender
as necessidades e interesses fundamentais dos cidaddos.

Saloméo Filho, Basso e Polido (2005) ensinam que a visdo classica de que 0s
direitos da propriedade intelectual sdo necessarios para incentivar a criatividade,
pesquisas e inovagdes, assegurando, assim, o bem-estar do consumidor deve ser revisitada
e relativizada, de forma que tais direitos possam atender as exigéncias atuais da sociedade,
em que 0 acesso, a baixo custo, a novas tecnologias € essencial. Ao analisar o tema, 0s

autores apresentam como solucéo — ao menos em relagéo a patentes — a aplicagédo de uma
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politica de precos diferenciados (equity princing) aos medicamentos essenciais, que
sejam adaptados ao poder de compra dos consumidores. Assim, seriam cobrados precos
maiores para medicamentos essenciais em paises desenvolvidos e pre¢cos menores em
paises em desenvolvimento®®. Os titulares de patentes de medicamentos recuperariam
seus investimentos nos mercados consumidores de paises desenvolvidos, ao passo que o
preco praticado nos mercados de paises em desenvolvimento ndo teria relagdo com o
investimento em pesquisa, mas refletiria tdo somente os custos diretos da producéo.

Com isso, tanto 0 acesso a saude publica — direito fundamental do homem
comum ao maior numero de paises (SILVA, 2013) — quanto a protecdo dos direitos da
propriedade intelectual estariam garantidos, sem prejuizo do retorno financeiro das
inddstrias farmacéuticas.

Geiger (2013b) também defende que a propriedade intelectual ndo pode ser
usada de forma “antissocial”, quer dizer, em desrespeito a valores fundamentais e regras
concorrenciais. Para o autor, é essencial que seja observada a sua funcdo social,
equilibrando, assim, os direitos privados dos titulares da propriedade intelectual e os
interesses da sociedade, com a intervencéo estatal quando necessaria para corrigir o rumo
da propriedade intelectual. Silva (2013) informa ainda que, ao contrério do que é
comumente repetido, a concessdo de licengas compulsérias — um instrumento que serve
ao Estado justamente para garantir o interesse publico — ndo desincentiva a inovagdo. E
dizer, as empresas ndo deixam de investir em pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias, por conta de terem licenciado de forma obrigatdria suas patentes, sobretudo,
nos casos em que foram remuneradas pelo mesmo preco que receberiam do mercado.

Para Sherwood (1992, p. 157), contudo, a fraca protecdo da propriedade
intelectual, como forma de promover a inddstria nacional, aumentar a aquisicdo de
tecnologia e reduzir a dependéncia de fontes externas de tecnologia sdo mitos que ndo
levam ao desenvolvimento. Pelo contrério, a solugdo para os paises em desenvolvimento
é justamente investir na forte protecdo da propriedade intelectual.

Como se V&, a questdo esté dividida entre os que defendem a forte protecéo

da propriedade intelectual como meio para o desenvolvimento, cujos argumentos tém

% Quanto a disparidade de tratamento e acesso a medicamentos entre paises desenvolvidos e em
desenvolvimento, vale mencionar as milhares de vidas ceifadas pelo ebola na Africa, enquanto que
pacientes contaminados pelo virus, mas tratados em paises desenvolvidos, especialmente, nos Estados
Unidos tém conseguido se curar.
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bases tedricas econdmicas, com destaque para a analise econdmica do direito, e aqueles
que veem essa protecdo como um entrave para o desenvolvimento — que tem como base
tedrica os direitos fundamentais.

Talvez a solugéo passe por um caminho intermediério, que descarte ambos 0s
extremos de cada posi¢do. Como pondera Grau-Kuntz (s.d.), “o segredo do sucesso ou do
fracasso do sistema de propriedade intelectual s6 podera ser encontrado na estrutura de
organizacdo das sociedades onde ele é aplicado e na medida e adequagdo de sua
aplicacdo”. Bohannan e Hovenkamp (2011) entendem que € necessario encontrar um
equilibrio entre maximizar o lucro oriundo do aumento da exclusividade e reduzir a perda
de valor social resultado de um dominio publico pequeno.

Conclui-se, assim, que a propriedade intelectual pode levar ao
desenvolvimento, desde que utilizada com equilibrio — protegendo os direitos individuais
de seu titular ao mesmo tempo em que resguarda os interesses da coletividade —, com a
participacdo do Estado para regula-la de acordo com o grau de desenvolvimento de cada

pais.
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4 TEORIA DA ESSENTIAL FACILITY NO DIREITO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Analisadas, separadamente, a teoria da essential facility, oriunda do direito
concorrencial, e os direitos da propriedade intelectual, este capitulo visa a examinar a
possibilidade de aplicar a primeira & segunda. Pretende-se, portanto, verificar até que
ponto védo os direitos assegurados ao titular da propriedade intelectual, de forma que
sejam resguardados o incentivo & criacdo e a concorréncia.

Para cumprir esse objetivo, analisar-se-4, inicialmente, como o direito da
propriedade intelectual se relaciona com o direito concorrencial. Para tanto, serdo
apresentadas conclusfes parciais dos capitulos anteriores que servirdo como premissas
para o estudo da interagéo entre esses dois ramos do direito.

Em seguida, a teoria da infraestrutura essencial na propriedade intelectual
serd analisada nos ordenamentos juridicos dos Estados Unidos, da Unido Europeia e do

Brasil.

4.1 RELACAO ENTRE CONCORRENCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O capitulo dois analisou a teoria da essential facility sob o enfoque do direito

antitruste, pelo que foi demonstrado o seguinte:

a) a defesa da concorréncia nos Estados Unidos nasceu com um fim em si mesma.
E dizer, buscava combater os trustes e a concentracdo de capitais, com vistas a
manter o sistema capitalista. Ao longo dos séculos, seus objetivos foram
caminhando em direcdo & eficiéncia econdmica, como forma de proteger o
consumidor e impedir que certas condutas ameacem a livre iniciativa, o que

leva a maximizacao do bem-estar social;
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b) no sistema concorrencial da Unido Europeia, o papel desempenhado pela
concorréncia est associado a implementacdo de politicas publicas, sobretudo
a integracdo entre seus Estados-Membros e a promogdo de uma efetiva
concorréncia, de modo a evitar danos a concorréncia;

c) no Brasil, tal como na Unido Europeia, a concorréncia tem por finalidade
promover politicas pablicas, ou seja, servir de instrumento para a consecugao
dos objetivos fundamentais previstos na Constituicdo Federal. Quer dizer, visa
a promover o bem-estar social, combatendo entraves e falhas na concorréncia,

em prol da livre iniciativa e de um ambiente competitivo salutar.

Em suma, ainda que com enfoques inicialmente diversos, os objetivos do
direito antitruste nos Estados Unidos, na Unido Europeia e no Brasil tém convergido para
a busca do bem-estar social.

J& no capitulo trés, que tratou dos direitos da propriedade intelectual,

verificou-se que:

a) apesar da divergéncia académica quanto ao status de “propriedade”, aos bens
intelectuais € usualmente conferido direito patrimonial;

b) seja sob o signo de “funcdo social”, em paises de civil law (Brasil e alguns
paises da Unido Europeia, como Franca, Alemanha), ou sob a expressao
“interesse publico”, em paises de common law, como Estados Unidos e
Inglaterra, os titulares dos direitos de propriedade intelectual sofrem algum
grau de restrigdo ao seu exercicio;

c) dentre varios fundamentos para a protecdo da propriedade intelectual, como
protecdo do investimento do criador e incentivo & inovagdo, seu foco também
repousa no fomento a concorréncia. Quer dizer, os direitos da propriedade
intelectual servem como instrumento imediato de promogéo da concorréncia
para garantir bem-estar social,

d) a propriedade intelectual concede direitos de exclusividade, o que leva os bens
a serem associados a vocdbulos como “exclusividade”, “privilégio” e

“monopdlio”. Esse ultimo, refere-se ao monopdlio legal, oriundo da



intervencgdo do Estado na livre circulagéo das criagdes do intelecto, e néo ao
monopdlio econdmico combatido pelo antitruste;

e) é um ramo do Direito altamente internacionalizado que tem como objetivos
comuns seja nos Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil resguardar os
interesses privados do titular de bens intelectuais, assim como promover o
aumento do bem estar-social por meio de invengGes, criacbes e novas

tecnologias.

Como conclusdo, pode-se extrair que tanto o direito concorrencial como o
direito da propriedade intelectual, independentemente do sistema juridico adotado —
common law ou civil law —, ttm como objetivo comum promover o interesse publico.
Dito de outra forma, ambos ndo estdo limitados a assegurar interesses privados dos
concorrentes e dos titulares de bens intelectuais, mas sim vinculados a promogao do bem-
estar social da coletividade.

Essa conclusdo é corroborada pela literatura académica. Forgioni (2013, p.
319) ensina que “tanto a livre concorréncia como a concessao de direito da propriedade
intelectual colocam-se como elementos de protecéo da coletividade, de busca do bem-

estar [...]". Nas palavras de Brancher (2010, p. 27):

[...] monopédlio [como sindnimo para bens protegidos pela propriedade
intelectual] e concorréncia ndo podem ser vistos de forma antagonica, pois as
situagbes de monopdlio criadas a partir de inovagdes bem-sucedidas
constituem o objetivo e mesmo o resultado esperado do processo competitivo,
ainda que de forma temporaria e restrita.

Igualmente, em ambito internacional, Delrahim (2004), Coco (2008) e
Monteiro (2010) afirmam que antitruste e propriedade intelectual servem ao mesmo
escopo de promover o bem-estar social. Conforme diretrizes dos Estados Unidos, “as
regras da propriedade intelectual e do antitruste compartilham o objetivo comum de
promover a inovagdo e melhorar o bem-estar do consumidor”® (U.S. DEPARTMENT
OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995, traducao livre).

%9 No original: “The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of
promoting innovation and enhancing consumer welfare”.
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Assim, propriedade intelectual e antitruste ndo séo institutos antagdnicos, mas
convergentes ao mesmo fim — interesse coletivo —, o que leva Saloméo Filho (2013),
Assafim (2013), Grau-Kuntz (2012), Brancher (2010), Monteiro (2010), dentre outros a
defender que ambos sdo complementares, e ndo excludentes. Para essa linha doutrinéria,
o direito da propriedade intelectual “[n]&o est& infenso, portanto, & aplicacdo do direito
antitruste” (SALOMAO FILHO, 2013, p. 349).

As entidades governamentais antitruste dos Estados Unidos, como a
Comissdo Federal do Comércio e o Departamento de Justiga, ao elaborarem um relatério
acerca de antitruste e direitos da propriedade intelectual também compartilham do
entendimento que ambos sdo complementares (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND
THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 2007).

Um primeiro olhar acerca da questdo pode levar a impresséo de que o direito
de exclusividade assegurado pela propriedade intelectual “criaria uma ilha no oceano do
ambito de aplicacdo do direito antitruste, expressando uma posigéo especial do direito
autoral [e do direito industrial] frente ao direito antitruste” (GRAU-KUNTZ, 2010, p.
131). Isso porque “é amplamente difundido que o direito da propriedade intelectual e o
direito antitruste sdo inimigos — que a propriedade intelectual concede patente e direito
autoral [..] como monopdlios que ofendem principios antitrustes™®® (LANDES;
POSNER, 2003, p. 372, traducéo livre). Quer dizer, propriedade intelectual concede
monopolios, que, por sua vez, sdo combatidos pelo direito antitruste.

Como alerta Sherwood (1992, p. 74), “a palavra monopdlio € rapidamente
associada com antitruste”, o que leva a crenca de que propriedade intelectual e antitruste
sdo direitos antagdnicos e inconciliaveis. Nesse sentido, Basso (2011, p. 206) afirma que
a propriedade intelectual ndo impede o concorrente de entrar e permanecer no mercado,
ou seja, ndo viola regras concorrenciais, pelo que conclui que esta é excepcional e ndo
pode sofrer interferéncias relacionadas ao direito antitruste, sob pena de se desestimular
a criagdo humana. Para a autora, normas concorrenciais e de protecdo da propriedade
intelectual devem coexistir “sem sofrerem o escrutinio uma da outra”. No mesmo sentido,
Sobel (1984) entende que a propriedade intelectual seria uma excegdo ao direito

concorrencial.

6 No original: “[...] it is widely believed that intellectual property law and antitrust law are enemies — that
intellectual property authorizes patent and copyright [...] monopolies that offend antitrust principles”.
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Essas conclusbes decorrem em parte do conflito semantico entre monopdlio
legal e econbmico, ja apresentado no topico 3.3.1 retro, assim como da suposta limitacéo
da livre iniciativa pela propriedade intelectual ao impedir concorrentes de utilizarem suas
criagBes e tecnologias protegidas. A avaliacdo simplista dessa interacdo pode levar a
afirmacdo de que propriedade intelectual e antitruste sdo excludentes. Lemley (2007)
afirma, no entanto, que nem a propriedade intelectual concede monopdlio no sentido
econdmico e nem o direito antitruste exige concorréncia em todas as circunstancias, o que
afasta a suposta tenséo e leva a complementariedade entre ambos para o alcance do bem-
estar social.

Bem compreendido, portanto, que propriedade intelectual concede
monopdlio legal, o que ndo significa necessariamente monopdlio econdémico, e que ndo
impede, a priori, concorrentes de entrarem e permanecerem no mercado, supera-se a
confusdo e chega-se a conclusdo de que o direito da propriedade intelectual ndo esta
imune ao direito concorrencial. Quer dizer, por ndo se tratar de um direito absoluto, a
propriedade intelectual est4 limitada por principios que regem a ordem juridica e por
outros direitos, inclusive, de natureza concorrencial. Com isso, firmas que utilizam suas
patentes ou outros direitos da propriedade intelectual para restringir a concorréncia estéo
sujeitas as regras antitruste (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011).

Afora tal conflito aparente e o fato de compartilharem os mesmos objetivos,
ndo se pode ainda apartar a concorréncia da propriedade intelectual devido a propria
natureza concorrencial da ultima.

Roger B Andewelt, ex Vice-Diretor da Divisdo Antitruste do Departamento

de Justica dos Estados Unidos, esclarece a questdo (apud Sherwood, 1992, p. 61):

A hostilidade que existia na Divisdo [antitruste] com relagdo a protecdo a
propriedade intelectual parece ser o produto de uma concepcgéo errbnea de que
existe um conflito econdmico inerente entre os objetivos das leis antitruste e
os das leis que protegem a propriedade intelectual. esta falha era o resultado de
uma analise econémica incompleta, feita da seguinte maneira: premissa
nimero 1 — as leis antitruste sdo destinadas a manter a competicdo sadia em
nossa economia; premissa nimero 2 — a protecdo a propriedade intelectual
inibe uma forma de competicdo; aquela que é feita através da cdpia ou do uso
ndo autorizado da criacdo de outros. A conclusdo que se tirou dessas duas
premissas foi a de que a protecdo a propriedade intelectual inibe os objetivos
das leis antitruste. [...] [Mas, o problema com esta abordagem é que as
premissas em que ela se baseia estdo mal formuladas, incompletas. Quando se
faz uma andlise econdbmica mais completa, percebe-se que a protecdo a
propriedade intelectual pode promover a concorréncia. Pode encorajar
empresas a competir através do desenvolvimento de tecnologias novas, que

116



resultam em opgdes adicionais para o consumidor; em produtos e servigos
novos e melhores e pregos mais baixos.

Em suma, muito da tenséo entre propriedade intelectual e antitruste advém de
premissas equivocadas, que, quando esclarecidas, indicam que a propriedade intelectual

ndo esta imune as regras antitrustes. Nas palavras de Saloméo Filho (2006, p. 14-15):

A complementaridade deste [direito industrial] ao Direito antitruste ndo é
derrogatoria. Pelas suas prdprias origens recentes, de inspiracdo concorrencial,
esta e deve estar o Direito Industrial permeado pelos principios concorrenciais.
Antes que uma justificativa para a desaplicagdo do Direito Concorrencial, o
Direito Industrial € um caso especial de sua aplicacao.

Dito de outra forma, a propriedade intelectual, como possui fundamento
concorrencial, ndo constitui uma excecao ao direito antitruste, quer dizer, o direito da
propriedade industrial e o direito antitruste estdo ligados entre si, sdo complementares,
ndo sendo, pois, conflituosos — em especial quanto aos seus objetivos e fundamentos.

Como ilustram Bohannan e Hovenkamp (2011, p. 39, tradugdo livre),
“concorréncia e inovagdo sio duas laminas da mesma tesoura”®?.,

Para Lemley (2007), contudo, afirmar que ndo ha tensdo entre propriedade
intelectual e antitruste ao argumento de que ambos séo ferramentas para a maximizagao
do bem-estar social, sendo ainda concorrencial o fundamento de protecdo da primeira,
ndo resolve a questdo. E imperioso ir além para analisar os limites de um sobre o outro,
construir distincdes entre condutas permitidas e ndo permitidas. Reconhece-se que os
direitos da propriedade intelectual limitam o alcance do antitruste, ao passo que cabe ao
direito concorrencial preocupar-se com eventuais esforgos para expandir o escopo dos
direitos conferidos pela propriedade intelectual ou restringir acesso a esses direitos como
forma de reduzir a concorréncia. O autor defende que ambos sejam tratados de forma
equanime, nem muita énfase & propriedade intelectual e nem a concorréncia, sob pena de
nenhum dos dois alcangar o seu objetivo, o que impediria a inovagao e o bem-estar social.

Embora ndo seja esse 0 objetivo, é possivel que o monopolio legal conferido
pela propriedade intelectual elimine a concorréncia e desague no exercicio abusivo do
poder de mercado. A patente € um exemplo de bem industrial com forte potencial para

assegurar poder econdmico e posicdo dominante ao seu titular, o que pode gerar violages

61 No original: “Competition and innovation are two blades of the same scissors”.
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no campo concorrencial (SALOMAO FILHO, 2013). Landes e Posner (2003) afirmam
que o titular da patente pode abusar de sua posi¢do dominante ao diminuir a producgéo e
elevar os precos de seus produtos ou servicos. Por tal razdo, o nimero de casos
envolvendo conflitos entre antitruste e patentes € muito superior aos demais bens
intelectuais, ainda que seja comum também episodios ligados a direitos autorais, por
exemplo (LEMLEY, 2007).

Em casos de exploragéo abusiva da propriedade intelectual, o Estado deve
intervir para corrigir seu rumo, por meio de mecanismos previstos no proprio direito da
propriedade intelectual, como a concesséo de licencas compulsdrias (analisadas no topico
3.3.3 retro), e pela aplicagéo de regras e sancdes concorrenciais. Outro fator, pois, a ser
considerado nessa equacdo entre propriedade intelectual e antitruste é a limitacdo do
exercicio dos direitos intelectuais pelo interesse publico, papel que pode ser exercido pelo
direito concorrencial.

Nesse contexto, a interface entre propriedade intelectual e antitruste pde
frente a frente dois institutos, a principio, antagdnicos, a recusa de licenciar e a teoria da
essential facility. Apesar de os exemplos mais comuns de aplicagdo da referida teoria
serem em relagéo a redes de infraestruturas materiais, Saloméo Filho (2013) destaca que
qualquer bem econdmico pode caracterizar uma instalagdo essencial. Com efeito, a teoria
da essential facility j& fundamentou decisdes para casos de compartilhnamento de noticias,
estacbes de esqui e, inclusive, direito da propriedade intelectual (NESTER, 2010).
Sherwood (1992, p. 103) considera a propriedade intelectual uma infraestrutura, e Aoki e
Small (2004) a caracterizam justamente como uma infraestrutura essencial. Pode-se
cogitar, entdo, de diversos exemplos acerca da recusa de licenciar envolvendo bens
intelectuais, que, em tese, poderiam ser objeto da aplicagéo da teoria da essential facility,
como: direitos autorais sobre bancos de dados, softwares, sistema operacional de um
programa de computador, patentes de peca de reposicdo, patentes de medicamentos
essenciais a vida, desenhos industriais etc. (BRANCHER, 2010).

Com isso, a teoria da instalagcdo essencial, oriunda do direito concorrencial,
pode representar um limite aos direitos da propriedade intelectual, ou seja, impor o dever
de compartilhnamento ao titular de bens intelectuais é uma forma de preservar o interesse

publico.
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Contudo, a aplicagéo da referida teoria antitruste no direito da propriedade
intelectual tem sido palco de calorosos debates juridicos e econdmicos. A dificuldade esta
em preservar o direito da propriedade intelectual — inclusive quanto a um de seus
corolérios, a recusa de licenciar —, eis que necessario para o incentivo as inovagdes, ao
mesmo tempo em que conceder imunidade total ao titular da propriedade intelectual pode
levar a abusos e monopdlios indesejaveis, em detrimento da concorréncia no mercado.

Passa-se a analisar a teoria da infraestrutura essencial aos ativos protegidos
pela propriedade intelectual nos ordenamentos juridicos dos Estados Unidos, Unido

Europeia e Brasil.

4.2 A QUESTAO NOS ESTADOS UNIDOS

O estudo da relagdo entre propriedade intelectual e antitruste é recente, mais
especificamente, pode ser atribuido ao século XX, em razéo do periodo de edicdo das
modernas leis concorrenciais, bem como da crescente importancia da propriedade
intelectual na era industrial e da sociedade da informagéo (LEMLEY, 2007).

Tal como se observa com a aplicacdo das leis antitruste, a historia da
intersecdo entre propriedade intelectual e concorréncia é ciclica, alternando-se entre
periodos de maior prevaléncia de um sobre o outro. No inicio do século XX, apropriedade
intelectual nos Estados Unidos se sobrepunha ao antitruste; nas décadas subsequentes, a
posigdo se inverteu com prioridade para o direito concorrencial. Em 1952, foi editado o
Patent Act®? estabelecendo que determinadas atividades ndo constituiam uso indevido de
patente (patent misuse), como forma de reforgar o sistema de protecéo (LEMLEY, 2007).
As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela prevaléncia do antitruste, com destaque
para a watch list®®, divulgada pelo Departamento de Justica. A lista de observagio
continha nove tipos de licengas envolvendo a propriedade intelectual consideradas como
anticompetitivas e restritivas do comércio. A lista ficou conhecida como os nine no-no’s®
(GILBERT; SHAPIRO, 1997).

62 O Patent Atc de 1952 adicionou nova se¢do (8 271 (d)) ao titulo 35, do US Code.
63 Em traducdo livre, lista de observacéo.
64 A lista continha, dentre outras, licencas por pacote (package license), cobranca excessiva de royalties,
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O péndulo continuou a oscilar na década seguinte, impulsionado pela criacéo,
em 1982, da Court of Appeals for the Federal Circuit®® com competéncia para julgar
casos de patentes, o que automaticamente reforcou os direitos dos titulares de bens
industriais (LEMLEY, 2007). Em 1995, o Departamento de Justi¢a e a Comissao Federal
do Comércio editaram novas diretrizes antitruste para licenca de bens protegidos pela
propriedade intelectual. Ao contrario do estabelecido nos nine no-no’s, prevaleceu o
entendimento de que ndo se presume que direitos da propriedade intelectual criam poder
de mercado contrério ao antitruste e que, portanto, ndo deve existir discriminagdo quanto
a acordos envolvendo bens intelectuais (GILBERT; SHAPIRO, 1997). A partir da década
de 1980, houve maior primazia da propriedade intelectual sobre o antitruste.

Lemley (2007) advoga, contudo, que essa primazia, assim como 0 movimento
ciclico ndo deveriam existir justamente porque ambos os direitos visam ao mesmo
objetivo comum de maximizar o bem-estar social. E dizer, direitos da propriedade
intelectual fortes deveriam estar acoplados a uma forte execucéo do antitruste e vice-
versa. Para o autor, a solugéo para cessar o balan¢o do péndulo passa pelo entendimento
de que propriedade intelectual e antitruste sdo ferramentas que devem ser utilizadas para
incentivar a inovacdo e promover o bem-estar social. A escolha da ferramenta ideal
depende do mercado e da natureza do bem, sem significar, contudo, que a opgao por uma
derrogue a aplicacdo da outra.

A tenséo entre ambos sobressai em casos envolvendo a recusa de licenciar
bens protegidos por direitos da propriedade intelectual.

Como analisado no capitulo anterior, o sistema da propriedade intelectual é
limitado por uma série de elementos, como periodo de duracéo, escopo de prote¢do — uma
ideia ndo é protegida por direito autoral, assim como uma sinal genérico ndo pode ser
registrado como marca — e por regras proprias previstas nas respectivas legislacdes —
como licencas compulsorias e exaustdo de direitos, ou seja, o titular da marca ndo pode
impedir a livre circulacdo de produto colocado a disposi¢cdo no mercado interno com o
seu consentimento. Essas limitagcdes tém como objetivo garantir justamente que o direito

da propriedade intelectual cumpra seu papel de atender ao interesse coletivo no sentido

clausulas de grantback. Em suma, as licengas contidas na watch list envolviam tentativas dos titulares de
patentes para estender suas patentes para produtos ndo patenteados, para obter controle sobre a melhoria
de suas inovagdes, para determinar os precos de revenda de seus produtos patenteados e etc. (GILBERT;
SHAPIRO, 1997).

65 Na sua traducdo livre, Tribunal de Apelacdo do Circuito Federal.
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de que a sociedade tenha acesso a seu contetdo (COTTER, 1999). Em poucas palavras,
as apontadas limitacGes representam um esforco/empenho para garantir acesso aos bens
intelectuais.

Além das limitagBes do proprio direito da propriedade intelectual, cumpre
verificar se o direito antitruste, por meio da aplicacdo da teoria da instalacéo essencial,
pode impor obrigagdo de compartilhamento para casos de o titular recusar
voluntariamente o licenciamento de seu bem intelectual. Passa-se ao estudo da doutrina e
jurisprudéncia dos Estados Unidos acerca da possibilidade dessa aplicacdo para além de
casos envolvendo monopolios naturais e ativos tangiveis.

Cotter (1999) estabelece quatro razdes que justificam tal aplicacdo.

A primeira refere-se a efeitos de rede ou efeitos de cadeia (network effects),
que ocorrem quando a utilidade ou valor de um produto ou servigo aumenta
proporcionalmente ao nimero de suas utilizagBes, ou seja, surgem da relacdo entre
utilidade do produto e quantidade de usuarios. Exemplos comuns sdo as redes fisicas
como caixas eletronicos e telefonia; e na propriedade intelectual sdo comumente
relacionadas a sistemas operacionais de computador. O valor de um software depende,
em parte, do nimero de pessoas que sabem usar 0 programa e, portanto, estdo aptas ao
compartilhamento de dados. O valor do software depende ainda da sua interoperabilidade
com bens ou servicos complementares. A titulo exemplificativo, o sistema operacional
Windows se tornou mais valioso na medida em que mais pessoas passaram a utiliza-lo e,
com isso, mais bens complementares foram desenvolvidos para serem compativeis com
ele. Nesse cenério, o sistema operacional pode se tornar dominante de forma que a
concorréncia precise acessa-lo para ofertar programas complementares. E aqui que a
teoria da instalagdo essencial encontra terreno para sua aplicacao.

Segundo Cotter (1999), outra razdo para a aplicagéo da teoria da instalagéo
essencial esta ligada ao teorema do envelope. Trata-se de ferramenta matemética utilizada
por economistas para resolver problemas de maximizagéo, em que uma das implicagdes
consiste em concluir que pequenas redugdes na quantidade de lucro do monopolista pode
resultar em grandes reducdes na perda de peso morto. Por meio do referido teorema, 0s
Tribunais poderiam aplicar a teoria concorrencial e, assim, regular os termos e condigdes
de acesso ao bem intelectual, inclusive quanto a questdo controversa do prego praticado

pelo monopolista.
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A terceira razdo para a aplicagdo da teoria da instalacdo essencial estd
relacionada ao aumento da inovagédo. Ao limitar o direito de exclusividade do titular da
propriedade intelectual estar-se-ia promovendo a inovagdo, em beneficio dos
consumidores. Por fim, a ultima justificativa diz respeito ao limite do suficiente ou
enough and as good, baseada na teoria de John Locke acerca da propriedade —
especificamente no ponto em que o filésofo defende que cada homem deve ter tanto
quanto possa utilizar, sem prejuizo de terceiros (LOCKE, 2001).

Em suma, a teoria da instalagdo essencial encontra espa¢o na medida em que
grandes corporagOes, titulares de bens intelectuais, excederiam os limites de sua
propriedade em prejuizo dos concorrentes. Nesses casos, 0 titular deveria ser obrigado a
compartilhar a sua propriedade intelectual (COTTER, 1999).

Pitofsky, Patterson e Hooks (2002) entendem que a teoria da instalagéo
essencial pode ser aplicada a qualquer propriedade, incluindo a propriedade intelectual,
desde que o bem tangivel ou intangivel constitua uma infraestrutura considerada
essencial, seu titular detenha posicdo dominante no mercado e estejam presentes 0S
requisitos estabelecidos no julgado MCI Communications vs. AT&T, analisado no
capitulo 2, quais sejam (i) controle de uma estrutura essencial por monopolista; (ii)
impossibilidade de duplicagcdo do bem essencial; (iii) negagdo de acesso a tal bem ao
concorrente; (iv) auséncia de motivo comercial que justifique a recusa (requisito implicito
e consagrado pela literatura norte-americana); e (v) viabilidade para o fornecimento de
acesso a estrutura.

Marquardt e Leddy (2002), por sua vez, advogam que, de acordo com as
regras antitruste e de direito da propriedade intelectual dos Estados Unidos, a teoria da
instalacdo essencial somente pode ser aplicada para os casos em que haja restricdo da
concorréncia em mercado adjacente (relagéo vertical) ou abuso de posi¢do dominante. E
advertem que, mesmo nessas hipéteses, ndo se pode esquecer que o direito de exploragao
do monopdlio (patente, direitos autorais etc.) foi concedido de forma legal com o objetivo
de promover inovagdo, nos termos da Constituicdo norte-americana e das leis da
propriedade intelectual. Para os autores, em posicdo divergente da apresentada no
parégrafo anterior, a teoria ndo se aplica a meros casos em que o direito da propriedade
intelectual leve & posicdo dominante ou mediante o cumprimento dos requisitos

estabelecidos no caso MCI.
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Isso porque posi¢do dominante adquirida em decorréncia do exercicio natural
de direitos da propriedade intelectual ndo viola os dispositivos legais (em especial, o
artigo 2°) do Sherman Act. Quanto aos requisitos, Marquardt e Leddy (2002, p. 849,
traducdo livre) defendem que esses ndo séo suficientes para autorizar a aplicagéo da teoria
aos bens intelectuais, pelo que exemplificam a questdo com as seguintes indagacoes
“como é possivel distinguir uma recusa legal de licenciamento baseada no direito
exclusivo de exploragdo de uma recusa ilegal baseada em conduta anticompetitiva”®®? e
“se 0 motivo comercial para a justificativa da recusa for justamente o desejo de explorar
a vantagem competitiva de seu invento em detrimento dos concorrentes”®’? Os autores
explicam que nos casos de propriedade intelectual os requisitos fixados no julgado MCI
estdo sempre presentes, ou seja, (i) o réu controla o bem intelectual; (ii) o autor ndo pode
duplicar tal bem sem infringir o direito de exclusividade do réu; (iii) o acesso foi negado;
(iv) a licenga pode ser concedida. Além disso, a alegacdo do autor de que ndo consegue
concorrer no mesmo mercado do réu sem acesso a seu bem, levara sempre a obrigacéo de
compartilhamento, o que colocaria um ponto final ao direito da propriedade intelectual.

E concluem, por fim, que a posicdo de Pitofsky, Patterson e Hooks, ao
expandirem o escopo de aplicacdo da teoria, ameaca principios bésicos do direito
constitucional e infraconstitucional da propriedade intelectual centrados no incentivo e
na recompensa.

Opi (2001), por sua vez, defende a aplicacdo da teoria & propriedade
intelectual em casos excepcionais, em que seja possivel comprovar a existéncia de
prejuizo para a concorréncia, e ndo para concorrentes, sob pena de minar incentivos para
a inovacdo. A titulo de exemplo, aduz que a empresa que j& detém lideranca no mercado
de determinado bem protegido pela propriedade intelectual e passa a adquirir os demais
bens disponiveis no mercado, agrupando um conjunto de invencdes ou criacdes (patent
pool), pode dificultar a entrada ou permanéncia de terceiros nesse mercado, pelo que a
teoria da instalacdo essencial seria aplicavel para obrigar o licenciamento da propriedade

intelectual. O autor conclui que, com o passar do tempo, a propriedade intelectual tem

% No original: “How does one distinguish a legitimate refusal to license based upon a strategy to exploit
the right exclusively from an illegitimate refusal to license based upon "anticompetitive" intent?

67 No original: “What if the business justification cited by the owner is simply that it wishes to exploit the
competitive advantage of its invention to the detriment of its rivals”?
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deixado de ser intocavel, para ser limitada pelo direito antitruste — ainda que em carater
bastante excepcional nos Estados Unidos.

A controvérsia quanto & aplicagdo da teoria da instalacdo essencial aos bens
intelectuais vai além. Para Cotter (1999), como o cerne do direito da propriedade
intelectual é a exclusividade de seu uso, a teoria da instalacdo essencial seria incompativel
com esse sistema, embaracgando o delicado equilibrio entre incentivo e acesso previsto na
propriedade intelectual. No mesmo sentido, Sidak e Lipsky (1999) entendem que a regra
de compartilhamento da teoria da instalacdo essencial é inerentemente inconsistente com
a garantia de exclusividade concedida pela protegdo da propriedade intelectual. Os
autores explicam que uma criacdo que reduz custos e é eleita como preferida pelos
consumidores garante ao seu criador grande retorno financeiro, se comparada a uma
criacdo irrelevante, ao passo que, segundo a teoria da essential facility, quanto mais tnica,
valiosa e de dificil duplicacéo for a propriedade intelectual, maior ser& a obrigagdo de
compartilhamento, raz&o pela qual os autores defendem a incompatibilidade entre ambas.

A aplicagdo da teoria aos ativos intangiveis geraria trés consequéncias
prejudiciais ao direito da propriedade intelectual: (i) desencorajaria concorrentes a
criarem sua propria infraestrutura; (ii) reduziria os incentivos para o titular da propriedade
intelectual desenvolver novas criagdes e inventos; e (iii) impossibilitaria 0 cumprimento
satisfatorio da decisdo por tribunais e 6rgdos administrativos, por auséncia de condicoes,
expertise e informacéo apropriada para regular os termos do acesso compulsério (OPI,
2001).

Diante da auséncia de bases tedricas fortes para a aplicacdo da teoria da
instalacdo essencial, Cotter (1999) aponta como solucdo para resolver problemas de
acesso a alteracéo do proprio sistema de propriedade intelectual, de forma a ampliar o uso
da licenca compulsoria e do fair use® (uso justo). Gilbert e Shapiro (1997) equiparam a
teoria da instalacdo essencial a licenca compulséria da propriedade intelectual; no
entanto, defendem que nem uma nem outra resolve a questdo de acesso, de forma a
aumentar o bem-estar social, pois o dever de licenciamento ndo reduz o prego a ser pago
pelo consumidor. O concorrente, ao obter a licenga do monopolista, arca com 0s custos

(pagamento de royalties) que seréo repassados aos consumidores, ou seja, a instalagdo da

8 Por fair use, entende-se o uso permitido da propriedade intelectual sob certas circunstancias, sem a
autorizacdo de seu titular. Como exemplos, citem-se 0 uso educacional, para critica ou divulgacdo de
noticia e pesquisas protegidas pela propriedade intelectual (COTTER, 1999).
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concorréncia ndo levaré a reducgdo de precos. A Unica diferenca nesse cenario de acesso é
que as vendas e lucros serdo repartidos entre 0 monopolista e seus concorrentes, ao invés
de pertencerem exclusivamente ao primeiro. Logo, a teoria da essential facility ndo
serviria a qualquer propdsito econdmico.

Essa posicdo é contestada ao argumento de que o mercado nem sempre é
estatico e que o preco ndo € a Unica medida a ser levada em conta para 0 aumento do bem-
estar. Afora a questdo de precos, a concorréncia produzida pelo acesso pode gerar
produtos e servigos de maior qualidade, bem como a oferta de inventos complementares,
em beneficio do consumidor (LAO, 2009).

Por seu turno, Patterson (2000) advoga que o direito da propriedade
intelectual confere protecéo especial contra a aplicagéo das regras antitruste somente nos
casos em que a negativa de acesso envolver o aspecto intelectual do bem em discusséo.
Para chegar a tal concluséo, o autor parte da premissa de que a propriedade intelectual
protege invengOes e criagOes, e ndo produtos em si. Essa distingdo seria a chave para
resolver o problema de acesso a bens intelectuais. Dito de outra forma, nos casos em que
0 acesso n&o envolve propriedade intelectual, mas apenas o produto, aplicam-se as regras
concorrenciais. A titulo exemplificativo, o fabricante de uma copiadora ou computador
que se recusa a vender pecgas de reposi¢do, salvo se o comprador contratar também o
servico de manutengdo do equipamento, nega acesso a uma estrutura essencial®®. De
acordo com o direito concorrencial, tal préatica pode ser considerada ilegal. Contudo,
comumente o fabricante alega que tais pecas sdo protegidas por propriedade intelectual.
Dai nasce o conflito. Patterson advoga que nesses casos ndo ha uso da propriedade
intelectual em si, mas mera prestagdo de um servigo de reparo que utiliza determinados
produtos, pelo que ndo ha justificativa para a negativa de acesso e regras antitruste séo
aplicaveis, inclusive, por meio da obrigacdo de compartilhamento. Afinal, um provedor
de servicos que busca pecgas de reposi¢do ndo esta utilizando indevidamente qualquer
propriedade intelectual de terceiros.

A posicéo acima é combatida ao argumento de que a lei de patentes, em seu
artigo 271 (35 US CODE), € clara ao dispor que ao titular da patente é conferido o direito
de excluir terceiros de fazer, usar ou vender a invencao, ndo sendo cabiveis interpretacdes

amplas a esse respeito (OPI, 2001).

69 O exemplo fornecido por Patterson tem origem no julgado da Kodak a ser analisado no tépico seguinte.
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Marquardt e Leddy (2002), embora concordem com a aplicacdo da teoria a
propriedade intelectual, alertam para que sua aplicabilidade se dé em certas e
excepcionais circunstancias, sendo imperioso definir esses limites, até entdo abertos e
indefinidos, sob pena de minar os incentivos para inovagédo e criagdes do intelecto. Os
autores defendem que esses limites sdo estabelecidos pela ocorréncia de abuso de posigdo
dominante e restricdo da concorréncia em mercado adjacente, em uma relagdo vertical,
sendo insuficiente a limitagdo concorrencial no mesmo mercado. Quer dizer, ndo é ilegal
ao titular do bem intelectual recusar o seu licenciamento para concorrentes diretos que
desejem utiliza-lo no mesmo mercado, ainda que sua propriedade intelectual Ihe garanta
vantagem competitiva. O dever de compartilhamento, por sua vez, pode surgir para casos
em que o direito da propriedade intelectual € utilizado para estender a posi¢cdo dominante
de seu titular para o mercado secundério.

Como se V&, as principais criticas sdo as de que a teoria carece de consisténcia
tedrica, reduz incentivos & inovacdo, ndo gera beneficios ao consumidor — as trés
presentes da analise de sua aplicacdo de forma geral, a bens materiais —, bem como
conflita com regras e principios do direito da propriedade intelectual. Tal como concluido
no topico 2.1 do capitulo 2, a teoria da instalacéo essencial nos Estados Unidos também
ndo é tema pacifico quando se trata de bens protegidos pela propriedade intelectual.

Analisada a literatura académica sobre o tema, passa-se ao estudo de

precedentes da teoria da instalagdo essencial na propriedade intelectual.

4.2.1 Jurisprudéncia dos Estados Unidos

Por muitos anos, prevaleceu nos tribunais norte-americanos o entendimento
de que o titular de direitos validos da propriedade intelectual ndo viola regras antitruste,
pelo que ndo pode ser compelido a licenciar seu bem intelectual, salvo se utilizar
indevidamente esse direito, por meio de venda casada, cobranga excessiva de royalties ou
outra pratica ilegal (OPI, 2001).

O caso Kodak julgado pela Suprema Corte mudou esse cenério e trouxe a

tona a discussdo sobre a relacdo entre antitruste e propriedade intelectual. Trata-se de agdo
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judicial movida por empresas independentes contra a empresa Eastman Kodak Co. Na
ocasido, a Kodak produzia e comercializava maquinas de fotocopia e, de forma exclusiva,
respectivas pecas de reposicdo, bem como prestava servigos de manutengéo. Por outro
lado, prestadores independentes de servi¢os de manutencdo de maquinas de fotocdpia da
marca Kodak ofereciam ao mercado seus servigos a pregos mais baixos e com alta
qualidade. Tal concorréncia levou a Kodak a alterar sua pratica para oferecer suas pecas
de reposicdo apenas aos compradores que fizessem a manutencdo com ela propria. A
causa de pedir da agdo foi baseada na posicdo dominante no mercado de pegas de
reposicdo ocupada pela Kodak, bem como no uso de tal posi¢do para criar mercado
derivado de servigo de manutencdo (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1992). A
Kodak, por sua vez, alegou que tinha o direito de ndo vender suas pecas de reposi¢éo
protegidas por direitos da propriedade intelectual aos autores e que essa recusa de
licenciar ndo violava direitos antitruste. A ré ainda fundamentou sua defesa na teoria da
impossibilidade da Escola de Chicago, para a qual os mercados primério e secundéario
formam um sistema, em que as relagcdes econdmicas devem ser analisadas, a longo prazo,
sob o viés desse sistema, e ndo individualmente. Para essa teoria, a existéncia de posi¢do
dominante no mercado primario é pre-requisito para a caracterizacdo de posigao
dominante no mercado secundario (LAO, 2009). No caso, a Kodak alegou que havia
concorréncia no mercado primario de maquinas de fotocdpia e que, portanto, ndo era
possivel possuir posicdo dominante no mercado de pecas de reposicdo (PATTERSON,
2000).

A Suprema Corte decidiu por afastar a alegacéo da Kodak baseada na teoria
da impossibilidade e analisou os mercados de maquinas copiadoras, pecas de reposicao e
de prestacdo de servigos como trés mercados distintos e independentes entre si. Como
concluséo, decidiu-se que a Kodak abusou de sua posi¢éo de poder no mercado de pegas
de reposicdo, condenando-a ao pagamento de indenizacéo e na obrigacdo de fornecer as
empresas independentes pecas de reposi¢do necessarias para o conserto das maquinas
(ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1992).

A Corte Superior ndo explorou detalhadamente a possibilidade de submisséo
do direito da propriedade intelectual ao direito antitruste, mas afirmou que o monopdlio
legal advindo de patentes, direitos autorais ou outro bem intelectual, em caso de abuso de

posicdo dominante, ndo esta isento de responsabilidade antitruste (OPI, 2001). Embora

127



ndo mencionada expressamente pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso em
analise é utilizado como exemplo de aplicagdo da teoria da instalagdo essencial, por
intervir na liberdade contratual do titular da propriedade intelectual (LAO, 2009).

No caso Data General Corp. vs. Grumman Systems Support Corp., que
envolveu bens protegidos pela propriedade intelectual, a teoria da instalagéo essencial foi
expressamente analisada pelo tribunal de segunda instancia (ESTADOS UNIDOS, Corte
de Apelagédo, 1994). A Data General, fabricante de computadores, oferecia a0 mercado
uma linha de produtos e servigos para a manutencao e reparagdo de seus computadores.
Em certo momento, a empresa alterou sua estratégia e passou a recusar o licenciamento
de seu software de diagndstico para prestadores de servicos de manutencéo. A Corte de
Apelacéo afirmou que softwares protegidos por direitos autorais ndo estdo imunes a
regras antitruste, contudo, entendeu que o0 acesso ao referido software ndo era essencial,
razdo pela qual afastou a pretensédo da Grumman. Embora a teoria da instalagéo essencial
ndo tenha sido aplicada, o julgado é considerado relevante, pois ndo afastou de plano a
teoria para casos envolvendo a propriedade intelectual (PITOFSKY; PATTERSON,;
HOOKS, 2002).

Também merece destaque o julgado Intergraph Corp. vs. Intel Corp Intel. No
caso, a Intel deixou de fornecer aos fabricantes de computadores seus chips protegidos
por patente e segredos industriais necessarios para a fabricacéo de tais computadores. Em
decisdo de primeira instancia, concluiu-se que (i) a Intel era monopolista no mercado de
microprocessadores; (ii) seus chips e informagdes técnicas ndo estavam disponiveis no
mercado; (iii) esses bens ndo poderiam ser duplicados; e (iv) 0 acesso a eles era essencial
para a manutencdo da concorréncia, pelo que sua recusa de licenciar impedia 0 acesso a
uma estrutura considerada essencial. Como se percebe, os chips e segredos industriais
protegidos pela propriedade intelectual foram expressamente considerados essential
facilities. A decisdo, no entanto, foi reformada por entender que a teoria da instalagdo
essencial havia sido aplicada de forma equivocada, considerando que ndo havia relacéo
concorrencial entre as partes no mercado do alegado monopdlio da Intel (ESTADOS
UNIDOS, Corte de Apelacdo, 1999). Sua relevancia, contudo, esta no fato de que o
tribunal ndo afastou a aplicagdo da teoria da instalacéo essencial & propriedade intelectual.

Em processo similar ao caso da Kodak analisado acima, o resultado, contudo,

foi diverso. Trata-se do processo em que a Xerox, fabricante de copiadoras, de pegas de
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reposicéo e prestadora de servigos de reparos, cessou a venda de suas pegas protegidas
por patentes e direitos autorais aos concorrentes. A Corte de Apelacdo entendeu que a
propriedade intelectual garante o direito de excluir terceiros de suas criagdes e invengoes,
pelo que ndo ha violacdo antitruste quando o titular apenas exerce esse direito negando
acesso a concorrentes aos seus bens intelectuais. A protecéo por propriedade intelectual
garante, portanto, uma justificativa valida para a recusa de licenciar. Por outro lado,
afirmou-se que o dever de licenciamento somente poderia ser exigido nas seguintes
hipoteses: (i) patente obtida por fraude; (ii) acdo de infracdo de patente infundada com o
objetivo de prejudicar o concorrente (sham litigation); (iii) patente utilizada como parte
de estratégia ilegal para estender sua posi¢do dominante para além do escopo de sua
prioridade intelectual (misuse doctrine). Ausentes tais hipdteses, o direito da propriedade
intelectual estd imune as sangbes concorrenciais (ESTADOS UNIDOS, Corte de
Apelacéo, 2000).

Como se pode perceber, apesar da identidade fética entre os casos Kodak,
Data General, Intel e Xerox, as decisdes sao divergentes. No ultimo julgado (Xerox), o
tribunal, inclusive, adotou clara postura em favor da propriedade intelectual, em oposigao
a obrigacdo de compartilhamento determinada no caso Kodak. Opi (2001) destaca a
tendéncia de julgados posteriores em rejeitar o referido precedente ao argumento de que
ndo se pode confundir monopolio legal (atribuido aos bens intelectuais) e monopoélio
econdmico, sendo que a existéncia do primeiro ndo leva necessariamente ao monopdlio
econdmico vedado pelo antitrsute.

O caso de grande repercussao no estudo de precedentes acerca da matéria é o
da Microsoft. Trata-se de acgdo judicial movida pelo Departamento de Justica e vinte
estados norte-americanos contra a Microsoft Corporation por integrar o programa Internet
Explorer ao sistema operativo Windows. Alegou-se que tal prética constituia
monopolizacdo, tentativa de monopolizacdo e venda-casada, ou seja, condutas
anticompetitivas, vedadas pelo Sherman Act. Em primeira instancia, a ré foi condenada,
pois se entendeu que, a0 monopolizar o mercado de software por meio da comercializacéo
do sistema operativo Windows, a Microsoft imp0s fortes barreiras de entrada, o que
impediu novos softwares de competirem com o Windows (ESTADOS UNIDOS, Corte
de Apelacéo, 2000).
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Ap0s a decisdo, no ano de 2001, a Microsoft celebrou acordo com o Ministro
da Justica dos Estados Unidos e procuradores de justica de nove Estados norte-
americanos, em que se comprometia a elaborar as especificagdes dos protocolos de
comunicacdo utilizados pelos sistemas operativos Windows e a conceder licengas aos
concorrentes sobre estas especificagdes. Esse licenciamento levaria ao desenvolvimento
de sistemas operacionais alternativos e compativeis com o Windows, software que
dominava & época o mercado de computadores. Pouco tempo depois, o referido acordo
foi homologado pelo tribunal (LAO, 2009).

Embora nem a Corte de Apelacdo nem o Departamento de Justica tenha feito
mencao a teoria da instalagéo essencial no caso em anélise, Lao (2009) entende que esse
é um exemplo em que a teoria foi implicitamente aplicada, por conta justamente da
obrigagcdo de compartilhamento imposta & Microsoft. Ao analisar o caso, Opi (2001)
afirma que a Corte poderia ter concluido que o sistema Windows enquadra-se como uma
essential facility, por ser indispensavel para programadores de softwares entrarem ou
permanecerem no mercado. O julgado leva a crer que a falta de acesso a informagdes
técnicas na industria de computadores € considerada questdo séria com eventuais
consequéncias anticompetitivas, pelo que ndo podem ser ignoradas por tribunais e
agéncias reguladoras (LAO, 2009).

Por fim, vale mencionar o caso Apple. Na década de 2000, a Apple
desenvolveu e adotou a tecnologia DRM® conhecida como FairPlay, de forma que a
musica e outros conteddos comprados e baixados da iTMS funcionavam apenas em iPods,
e ndo em outros tocadores de musica digitais portéteis. Aqueles que ndo fossem usuarios
do iPod ndo poderiam, portanto, comprar musica do iTMS para uso em seus tocadores,
a0 passo que os usuarios do iPod ndo poderiam comprar musica de outras lojas de mdsica,
que ndo da iTMS. Essa restricdo levou ao ajuizamento de varias a¢des coletivas, com o
objetivo de obrigar a Apple a licenciar o FairPlay para os seus concorrentes. Os
argumentos que embasaram as ag¢Oes giraram em torno de que a recusa da Apple em
licenciar o FairPlay e qualquer tecnologia de criptografia que ndo fosse o FairPlay
limitava de forma anticompetitiva a interoperabilidade entre seus produtos dominantes

(iPod e iTunes) e de seus concorrentes. Por outro lado, alegaram que a licenca do FairPlay

O DRM ¢é a sigla de digital right management, que identifica um conjunto de tecnologias utilizado em
conteldo digitais para controlar a criagdo de cOpias ndo autorizadas, proteger os direitos autorais e tentar
conter 0 avango da contrafacdo (LAO, 2009).
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permitiria aos concorrentes produzir produtos compativeis com a Apple, o que
possibilitaria aos consumidores combinar dispositivos portéteis de musica e provedores
de contetdo digital (LAO, 2009).

Em janeiro de 2009, a Apple anunciou o fechamento de acordo com quatro
grandes gravadoras e outros selos independentes para permitir que a iTMS venda musicas
sem restricdes DRM (APPLE, 2009). O acordo permitiu que muasicas compradas no
iTunes tocassem em outros dispositivos concorrentes. Em raz&o do referido acordo, 0s
Tribunais ndo precisaram enfrentar a questéo se obrigariam ou ndo a Apple a licenciar o
FairPlay a seus concorrentes. N&o obstante tal situagéo, o caso se tornou importante do
ponto de vista tedrico. Para Lao (2009), considerando que a Apple possuia monopdlio no
mercado de musica digital portatil e que provedores de contetdo ndo-iTMS ndo possuiam
meios viaveis de transferéncia de musica de seus sites para iPods, a teoria da instalacéo
essencial deveria ter sido aplicada ao caso. Essa medida conferiria aos usuérios do iPod
o direito de escolha de fornecedores de contetdo.

Diferentemente do verificado no capitulo 2, em que a Suprema Corte norte-
americana tratou expressamente da teoria da instalagdo essencial — ao menos uma vez, no
caso Trinko —, ndo h4 precedentes da Corte Superior tratando de forma expressa da teoria
no direito da propriedade intelectual (LAO, 2009).

Nos comentéarios da doutrina aos precedentes norte-americanos, reconhece-se
a possibilidade de aplicagdo da teoria a casos de propriedade intelectual (OPI, 2001);
(PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS, 2002); (MARQUARDT; LEDDY, 2002); (LAO,
2009), especialmente, quando o titular do bem imaterial muda sua estratégia e deixa de
licenciar esse bem, excluindo concorrentes do mercado.

N&o obstante tal reconhecimento, sua aplicagdo pelos Tribunais se d& de
forma ainda mais restrita do que se verificou nos julgados de bens materiais. Para
Johnston (2005), h& poucas decisBes judiciais que determinam a obrigacdo de
licenciamento de bens intelectuais, sendo ainda mais escassas decisées fundamentadas na
teoria da essential facility para casos de propriedade intelectual. A raz&o para essa postura
pode ser explicada pela mesma conclusdo extraida do topico 2.1, ou seja, que nos Estados
Unidos prevalece o direito de liberdade contratual. Some-se a essa razdo o fato de que 0s
tribunais norte-americanos sédo firmes na crenga de que o direito da propriedade

intelectual serve como estimulo & inovagdo e ao crescimento econdémico, a pre¢cos mais
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baixos e ao bem-estar do consumidor. Em suma, h& naquele Pais uma tendéncia de
distanciamento de teorias intervencionistas, como a teoria da infraestrutura essencial, em

prol da autorregulamentacdo do mercado.

4.3 A QUESTAO NA UNIAO EUROPEIA

A relagdo entre propriedade intelectual e concorréncia também é tema
sensivel na Unido Europeia. Turney (2005) afirma que, em certa medida, os efeitos
anticoncorrenciais da propriedade intelectual sdo controlados por suas proprias limitacdes
(escopo e prazo de duracdo). O autor cita como exemplo a discussdo de acesso a
tecnologia patenteada do videocassete, que se tornou indcua, em razdo da superacéo
tecnoldgica do referido aparelho pelo DVD, para concluir que os monopdlios criados pela
propriedade intelectual s&o frageis, perduram por curto periodo no mercado, pelo que, em
regra, ndo devem sofrer intervencdes. No entanto, o préprio autor reconhece que o direito
de exclusividade conferido pela propriedade intelectual pode resultar em abusos, pelo que
observa que nesses casos — quando, por exemplo, a invengéo cria monopo6lio econémico
ou obras autorais em que o prazo de duragdo é bastante amplo’ — as limitagGes do proprio
sistema se revelam ferramentas inadequadas para atingir mercados competitivos.

A questdo desafiadora é identificar as hipGteses em que uma empresa deve
ser obrigada a licenciar seus bens intelectuais para garantir a concorréncia, sem prejuizo
a inovacéo.

Para Turney (2005), a teoria da instalacdo essencial deve ser aplicada com
bastante cautela, sob pena de ir de encontro ao objetivo da propriedade intelectual de
fomentar a inovagéo. Seguindo os ensinamentos de Marquardt e Leddy (2002), analisados
no topico 4.2, o autor defende que essa interacdo ocorra apenas para casos em que a
posicdo dominante ultrapasse o mercado primario e alcance o secundério, quer dizer, a

teoria ndo pode ser aplicada a situacBes em que o titular do bem intelectual est4 fazendo

1 Monteiro (2010) critica a falta de clareza quanto aos critérios para a duracdo conferida aos diferentes
direitos da propriedade intelectual, justificando a prote¢do elevada concedida ao direito autoral com base
apenas na opcao legislativa, e ndo como resultado da analise da relagdo entre inovacdo e partilha dos bens
pela sociedade. Para o autor, a solucdo esta na correcdo dos limites impostos pelo proprio sistema da
propriedade intelectual, com a busca do equilibrio entre incentivo e beneficios sociais.



valer sua vantagem concorrencial no mercado primario. Embora possa gerar inseguranca
juridica, o autor propde que a teoria seja aplicada mediante uma andlise casuistica, bem
como que a Unido Europeia estabeleca um direito comunitario da propriedade intelectual,
com base no valor econdmico e social da criacéo, de forma que questdes envolvendo a
recusa de licenciar possam ser resolvidas pelo proprio direito da propriedade intelectual
para que a teoria oriunda do direito concorrencial seja a longo prazo dispensavel.

Seguindo posicéo jurisprudencial do Tribunal de Justi¢ca da Uni&o Europeia,
Taladay e Carlin (2002) advogam que, para a teoria ser aplicada, devem ser observadas
as seguintes questdes: (i) justificativa para a negativa de acesso; (ii) mercado secundario;
(iii) participagdo no mercado; (iv) essencialidade do bem protegido pela propriedade
intelectual para a concorréncia.

Monteiro (2010), por sua vez, entende que o direito da concorréncia, como
regra, ndo deve interferir na propriedade intelectual e elenca quatro razdes para tanto. A
primeira estd baseada no TRIPs, sobretudo em seu artigo 13", por considerar que
restricdes aos direitos da propriedade intelectual somente s&o permitidas em casos
excepcionais, ou seja, o TRIPS ndo autoriza uma regra geral de compartilhamento
obrigatério. A segunda razdo diz respeito & diminui¢do de incentivos para inovag&o.
Empresas compelidas a compartilhar seus bens intelectuais com concorrentes ndo terdo
incentivos para inovar. Como consequéncia do dever de licenciar, incentivam-se condutas
parasitérias, retirando dos concorrentes incentivos para investirem em suas proprias
pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos, o que prejudica a sociedade (terceira
razdo). Por fim, afirma que os 6rgdos e tribunais ndo possuem condicOes para fixar o
precgo a ser pago ao titular do direito da propriedade intelectual, o que leva a perdas para
as empresas. O autor conclui pela ndo aplicagdo da teoria da essential facility aos bens
intelectuais por entender que hd um choque entre aquela e a esséncia dos direitos da
propriedade intelectual. Nesse contexto, a concorréncia so poderia interferir nos direitos
da propriedade intelectual em casos raros de abuso de posicdo dominante, quando, por
exemplo, o titular do bem intelectual impuser precos excessivos aos consumidores (artigo
102, “a”™, do TFUE).

2 0s Membros restringirdo as limitacdes ou exce¢des aos direitos exclusivos a determinados casos
especiais, que ndo conflitem com a exploragdo normal da obra e ndo prejudiquem injustificavelmente os
interesses legitimos do titular do direito. (ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO, Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, 1994).

73 [...] Estas praticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:
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Por outro lado, Ritter (2005) defende que a propriedade intelectual néo deve
receber tratamento diferenciado e que a teoria da essential facility deve ser aplicada nas
mesmas condicOes exigidas para os bens tangiveis. Inicialmente, o autor explica que néo
h& fundamento legal para a supremacia do direito da propriedade intelectual, pois, nos
termos das leis da Unido Europeia e da Convengdo Europeia sobre Direitos Humanos,
direito de propriedade e protecdo a propriedade intelectual ndo séo absolutos, pelo que
ambos — antitruste e propriedade intelectual — sdo complementares. Além disso, o autor
entende que o proprio sistema da propriedade intelectual ndo consegue assegurar com
precisdo a relagéo entre investimento e retorno, ou seja, dependendo das condigdes do
mercado o titular da propriedade intelectual pode estar super ou pouco protegido.
Consequentemente, ndo esta correto afirmar que o prazo de protegdo equilibra fielmente
o0 retorno do titular e o interesse publico. Nas hipéteses de super protecdo ao bem
intelectual é que o antitruste deve intervir, pois o direito concorrencial, por meio de uma
analise ex post, possui ferramentas mais precisas do que o direito da propriedade
intelectual para corrigir esse equilibrio.

Quer dizer, o direito antitruste é a ferramenta adequada para combater abusos
de poder econdmico gerados pelo exercicio de direitos da propriedade intelectual. O autor
ainda defende que a aplicacdo da teoria ndo reduz necessariamente os incentivos a
inovagdo, por conta de uma série de razdes, dentre elas: (i) ao titular do bem intelectual é
devido o pagamento de royalties pelo licenciamento, ou seja, o titular sera recompensado
pelo seu investimento; (ii) economicamente, ndo estd comprovado que mais investimento
financeiro leve necessariamente a uma producdo maior de inovagoes; (iii) o licenciamento
pode levar a novos inventos por parte dos concorrentes (invencdes de segunda geragéo).

Como se nota, a posi¢ao dos juristas europeus acerca do tema ndo difere muito
da literatura académica dos Estados Unidos. Quer dizer, entende-se que os limites ao
exercicio de direitos da propriedade intelectual devem ser impostos pelo proprio sistema,

por meio de licengas compulsdrias, fair use, prazo de duracéo, dentre outras medidas.

a) Impor, de forma directa ou indirecta, precos de compra ou de venda ou outras condi¢des de transacgdo
ndo equitativas; [..] (TFUE, 2007)
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4.3.1 Jurisprudéncia da Unido Europeia

Como verificado no capitulo 2.2, a recusa em licenciar por parte de agentes
econdmicos em posi¢do dominante é analisada com atencdo pela Comisséo e tribunais da
Unido Europeia, com vistas a evitar prejuizos & concorréncia.

Por outro lado, como mencionado no capitulo 3.3.2, o direito comunitario
ainda ndo conta com um quadro legal uniforme acerca dos direitos da propriedade
intelectual, pelo que muitas questdes sdo resolvidas internamente pelo Estado membro.

Esse cenéario levou a crenca inicial de que o direito da propriedade intelectual
estaria imune as regras concorrenciais na Unido Europeia (TURNEY, 2005). No entanto,
ao analisar sua jurisprudéncia, percebe-se o entendimento no sentido de que o direito da
propriedade intelectual esta sujeito ao escrutinio do direito concorrencial, como forma de
cumprir os objetivos da Unido Europeia, dentre eles, o de integragcdo do mercado comum
e de promocao da concorréncia.

Passa-se, entdo, a analisar como a teoria da instalacdo essencial na
propriedade intelectual é tratada pela Comisséo e tribunais da Unido Europeia.

O primeiro caso em que o Tribunal de Justi¢a analisou a recusa de licenciar
direitos da propriedade intelectual por empresas em posi¢cdo dominante foi o da Volvo
(MONTEIRO, 2010). Trata-se de ag&o judicial em que a Volvo alegou que Erik Veng
estaria violando seus direitos de propriedade intelectual ao importar para o Reino Unido
pecas de reposicdo protegidas por desenho industrial. Por sua vez, Veng alegou que a
Volvo estaria abusando de sua posigdo dominante ao recusar licenciar seus direitos da
propriedade industrial mediante o pagamento de royalties razodveis. O caso envolvia o
conflito entre direito da propriedade intelectual e direito da concorréncia. Na ocasido, o
Tribunal de Justica da Unido Europeia decidiu em prol da prevaléncia do direito da
propriedade intelectual, afirmando que o titular tem o direito de excluir terceiros de
fabricar, vender ou importar pecas protegidas por seu desenho industrial. Por outro lado,
elencou as hipdteses excepcionais em que o exercicio do direito exclusivo leva ao abuso
de posi¢do dominante, a ser corrigido pelo direito concorrencial. S&o elas: (i) recusa
injustificada de venda de pecas de reposicdo a produtores independentes; (ii) fixagdo de

preco das pecas de reposicdo a um nivel ndo equitativo; (iii) decisdo de deixar de produzir
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pecas de reposicdo para um determinado modelo de veiculo, ainda em circulagdo no
mercado (UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Justica, 1988a).

Embora o tribunal tenha rejeitado o licenciamento dos referidos bens
protegidos pela propriedade intelectual, Opi (2001) chama atencdo para a importancia do
caso quanto a possibilidade de interferéncia concorrencial nas hipdteses de abuso do
direito de exclusiva. Ao comentar a decisdo, Korah (2006) destaca que, nas situagdes
excepcionais em que pode ser imposta a obrigacéo de licenciar, ndo ha a necessidade de
qualquer relago prévia entre o autor e o réu da acéo (como ocorre nos Estados Unidos).

Outro caso relevante no estudo da matéria € o da Renault, que possui
identidade fatica com o processo Volvo narrado acima, e também foi julgado no mesmo
sentido pelo Tribunal de Justica (UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Justica, 1988b),
contribuindo para o entendimento de que empresas em posi¢cdo dominante ndo estéo
obrigadas a licenciar seus direitos da propriedade intelectual, salvo em casos
excepcionais.

Monteiro (2010) alerta para a incerteza juridica gerada ap6s o julgamento dos
casos Volvo e Renault, pois as circunstancias excepcionais em gque empresas em posicao
dominante deveriam ser obrigadas a licenciar seus direitos da propriedade intelectual ndo
estariam claras, pelo contrario, seriam vagas e indeterminadas.

Merece destaque o caso Magil, em que os canais de televisdo Radio Telefis
Eireann, Independent Television Publications Ltd. e British Broadcasting Corporation
impediram a Magil TV Guide de publicar um guia geral contendo as programagdes
semanais das emissoras, alegando violacdo de direitos autorais. Naquela época néo era
comum a existéncia de um guia que reunisse a programacdo de todos os canais de
televisdo. A Magil argumentou que, com essa recusa, as operadoras de televisdo
abusavam de suas posi¢Oes dominantes. Em sua manifestacdo, a Comisséo afirmou que
as operadoras estavam utilizando seus direitos autorais para além de seu escopo, ou seja,
como instrumento de abuso, tentando impedir a introdu¢cdo no mercado de um novo
produto, em violagéo ao artigo 82 da CE (atual 102 do TFUE).

O Tribunal de Justica reconheceu o direito de exclusividade oriundo da
propriedade intelectual, mesmo quando seu titular estiver em posicdo dominante, mas
entendeu que a recusa por parte dos canais de televisdo em licenciar suas grades de

programacdo impedia o surgimento de um novo produto, pelo que se tratava de hipotese
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excepcional de abuso de posicdo dominante. A decisdo fixou 0s requisitos para a
imposicao do dever de licenciar: (i) o bem protegido pela propriedade intelectual deve ser
indispensavel para a atividade da empresa que requer a licenca. Nesse sentido, €
necessario que ndo haja produtos alternativos e que existam obstaculos para sua criacéo;
(if) a recusa em licenciar deve ser um entrave ao langamento de um novo produto para o
qual exista uma demanda potencial por parte dos consumidores; (iii) a recusa deve ser
injustificvel; (iv) a recusa em licenciar e a exclusdo dos concorrentes deve levar ao
dominio do mercado secundario (UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Justiga, 1995). Com
iSso, aos canais de televiséo foi imposta a obrigagédo de licenciamento de suas listas de
programacdo, protegidas por direito autoral, em decisdo considerada inédita (OPI, 2001).
Embora ndo tenha sido mencionada expressamente pelo Tribunal de Justica,
considera-se que o julgado em andlise tenha aplicado de forma implicita a teoria da
instalacdo essencial aos direitos da propriedade intelectual, sobretudo em razdo da
especial atencdo dada ao caréater essencial do direito autoral em questéo (FINE, 2002).
Monteiro (2010) critica a decisdo acima, novamente, ao argumento de que as
circunstancias excepcionais mencionadas pelo Tribunal ndo estariam claras e bem
definidas, inclusive, se seriam cumulativas ou alternativas. O julgamento ainda levou a
crenca de que ocorreria uma avalanche de processos pleiteando o licenciamento de bens
intangiveis, deixando os empreséarios, especialmente das industrias farmacéuticas e de
computagdo, temerosos quanto a imposicdo de forma ampla desse dever de
licenciamento, o que prejudicaria seus investimentos e retornos financeiros (TURNEY,
2005). Para Fine (2002), contudo, esse alarmismo restou infundado e ndo se concretizou.
Opi (2001) afirma que a decisdo enfrentou corretamente o conflito entre propriedade
intelectual e direito da concorréncia e, por ir além do caso Volvo, estabeleceu requisitos
concretos para a imposicéo do dever de licenciamento e, portanto, ndo merece reparos.
Outro caso importante € o da IMS, pois a Comissdo aplicou a teoria da
essential facility a bem protegido por direitos autorais e, apesar de o Tribunal de Justica
nao ter feito referéncia expressa a referida teoria, mais uma vez, deu especial atencao a
essencialidade do acesso a estrutura protegida por direitos da propriedade intelectual.
Trata-se de acdo judicial entre a IMS Health GmbH & Co. OHG e NDC
Health GmbH & Co. KG, em que a primeira (IMS) fornecia aos laboratorios

farmacéuticos dados relativos as vendas regionais de seus produtos na Alemanha,
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formatadas com base em estruturas modulares, correspondentes a uma &rea geografica
determinada. Essa prética contribuiu para que as estruturas se tornassem um padrdo
comum, ao qual os seus clientes adaptaram os seus sistemas de informética e de
distribuicdo. A NDC, por sua vez, também comercializava dados referentes as vendas
regionais de produtos farmacéuticos, em formato semelhante ao da IMS, porque esse era
0 padrdo do mercado e também por ter sido constituida por ex-funcionario da IMS. O
Tribunal alemdo, ao analisar o pedido da IMS, proibiu a NDC de comercializar tais
estruturas modulares, ao argumento de que constituiam bases de dados protegidas por
direitos autorais. A NDC, a seu turno, apresentou dentincia a Comissdo das Comunidades
Europeias, alegando que a recusa da IMS em conceder licenga para as estruturas
modulares caracterizava infragdo ao artigo 82 CE (atual 102 do TFUE). A Comisséo
determinou, com base na teoria da essential facility, que a IMS concedesse a todas as
empresas do mercado de servigos de fornecimento de dados sobre as vendas regionais na
Alemanha licenca para a utilizagéo de suas estruturas. Tal decis&o, contudo, foi suspensa
pelo Tribunal de primeira instancia. O processo foi remetido ao Tribunal de Justica para
analisar se, e em que condigdes, a recusa em licenciar por uma empresa em posiGao
dominante num determinado mercado, titular de um direito de propriedade intelectual
sobre um produto indispenséavel, pode constituir um comportamento abusivo. O Tribunal,
seguindo o parecer do advogado-geral Antonio Tizzano, iniciou sua analise pela
indispensabilidade do acesso as estruturas modulares, ou seja, por verificar se existiam
no mercado produtos ou servicos com solugBes alternativas e se seria possivel ainda criar
novos produtos ou servicos (UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Justica, 2004). Destaque-
se que o parecer do advogado-geral sobre o caso continha conclus@es detalhadas acerca
dos requisitos e jurisprudéncia da teoria da infraestrutura essencial (COMUNIDADE
EURORPEIA, conclusdes do advogado-geral Antonio Tizzano, 2003).

Por fim, o Tribunal, baseando-se nos precedentes Bronner (analisado no
topico 2.2) e Magil, ratificou o entendimento de que para a recusa ser considerada abusiva
deveriam estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) o produto deve ser
indispensavel ao exercicio da atividade negocial pelo concorrente; (ii) a recusa deve
representar um obstaculo para o surgimento de novo produto para o qual exista uma

procura potencial pelos consumidores; (iii) auséncia de justificativa objetiva; (iv) a recusa
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deve permitir ao titular de direitos de propriedade intelectual excluir toda a concorréncia
ao reservar para si o mercado derivado (UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Justica, 2004).

Da analise do julgado acima, percebe-se que o Tribunal de Justica consolidou
o teste fixado no caso Margil quanto as hipoteses excepcionais que consideram abusiva a
recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual por agente em posi¢do dominante,
bem como esclareceu a necessidade de cumulatividade dos requisitos. Além disso, 0
acorddo, ao discorrer detalhadamente acerca da indispensabilidade do bem para o
mercado, fortaleceu o entendimento de que direitos da propriedade intelectual podem ser
considerados como infraestruturas essenciais, bem como a possibilidade de aplicacéo da
referida teoria aos bens intangiveis (FINE, 2002).

Monteiro (2010), contudo, discorda dessa posi¢do, afirmando que ndo ha
referéncia expressa a teoria da essential facility no julgado em questdo, bem como que a
exigéncia do segundo requisito — introducéo de novo produto no mercado — afasta a
aplicacdo da referida teoria, pois ndo ha novo produto no caso IMS. Para o autor ha dois
testes distintos, um que estabelece o0s requisitos para o compartilhamento obrigatério de
infraestruturas consideradas essenciais e outro para os casos de recusa em licenciar bens
protegidos pela propriedade intelectual.

Lévéque (2005), por sua vez, entende que nao estd claro se o0s requisitos
estabelecidos no julgado em andlise sdo especificos para casos envolvendo direitos da
propriedade intelectual ou se sdo aplicados também para outras formas de propriedade,
como uma evolucéo do teste Bronner.

Analisa-se ainda o caso Microsoft, que é de grande relevancia e impacto para
0 estudo da matéria. A Sun Microsystems Inc. apresentou pedido administrativo perante
a Comissdo contra a Microsoft Corporation, em razdo da recusa da Ultima em
disponibilizar a tecnologia necesséaria para acesso a interoperabilidade de seu sistema
Windows. A informacdo de interoperabilidade permite o desenvolvimento e
comercializacdo de produtos concorrentes aos da Microsoft, pelo que a Sun alegou que o
acesso a tal tecnologia era essencial para que pudesse concorrer no mercado de sistemas
operativos (UNIAO EUROPEIA, Tribunal de Primeira Instancia, 2007).

Ao analisar o caso, a Comisséo verificou que (i) a Microsoft detinha posigdo
dominante em dois mercados distintos — sistemas operativos para computadores pessoais

(PC clientes) e sistemas operativos para servidores de grupos de trabalho —, ambos
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caracterizados por elevadas barreiras de entradas; (ii) a informagao de interoperabilidade
caracterizava uma essential facility; (iii) a recusa em licenciar ndo tinha qualquer
justificativa objetivamente valida, o que prejudicava os concorrentes e consumidores. Os
concorrentes, por falta de incentivos para investirem em novos produtos e entrarem no
mercado, ao passo que 0s consumidores ndo seriam beneficiados com novos produtos
oriundos da concorréncia; pelo contréario, estariam vinculados aos produtos Windows;
(iv) a Microsoft impunha a aquisi¢do simultanea do sistema operativo do Windows PC
com o leitor de multimidia Windows Media Player. Diante desse cenario, a Comissao
decidiu que as praticas da Microsoft eram abusivas e violavam o artigo 82 do Tratado da
Comunidade Europeia (atual 102 do TFUE), pelo que a condenou, dentre outras medidas,
a disponibilizar acesso aos seus concorrentes quanto & informacg&o de interoperabilidade
(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2004).

Quanto a imposicao do referido licenciamento, a Comisséo deixou claro que
a obrigacéo de acesso ndo era quanto ao codigo fonte dos programas de computador da
Microsoft, mas sim as informagbes de interoperabilidade, ou seja, referente aos
protocolos que compdem os sistemas Windows. Por outro lado, a Microsoft alegou que
essas informacdes eram protegidas por direitos autorais, patentes e segredos de negécio,
pelo que possuia direito de exclusividade em relacdo a elas, o que justificava
objetivamente sua recusa em licencié-las. Para a Comissdo, o objetivo da licenga era
permitir aos concorrentes o desenvolvimento de programas de computador alternativos
que pudessem ser utilizados nos produtos Microsoft, e ndo autorizar sua copia, pelo que
ndo haveria violagdo a direitos da propriedade intelectual. (UNIAO EUROPEIA, Tribunal
de Primeira Instancia, 2007). Em outras palavras, afirmou-se que ndo bastava a existéncia
de protecdo por direitos da propriedade intelectual como justificativa objetiva para afastar
a obrigacdo de licenciamento. Ademais, a deciséo levou em conta o papel da propriedade
intelectual para gerar beneficios a sociedade, bem como o fato de que 0s usuérios
deveriam remunerar a Microsoft pelo uso de tais informagdes.

Ao final, a Comissdo concluiu que os efeitos negativos de uma licenca
obrigatéria para os investimentos em inovacdo da Microsoft seriam superados pelos
efeitos positivos da licenca para todo o mercado, em prol, pois, do equilibrio
(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2004).
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Com essa conclusdo, Monteiro (2010) entende que a deciséo fixou um novo
teste para recusas em licenciar envolvendo empresas em posi¢édo dominante e titulares de
direitos da propriedade intelectual, em desconsideracéo aos requisitos estabelecidos pelo
Tribunal de Justiga nos julgados Magil e IMS, sobretudo, a condi¢do de introducéo de
novo produto no mercado. Para o autor, esse novo teste ndo fixa critérios claros para o
alcance do equilibrio mencionado na decisdo da Comisséo.

Ao analisar o caso, percebe-se que a Comissdo entendeu que o teste
Magil/IMS ndo compreendia um rol taxativo, pelo que concluiu ser mais relevante uma
analise geral, em prol da manutencdo da concorréncia, ainda que em detrimento dos
investimentos suportados em inovacdo pela Microsoft, do que uma andlise limitada
apenas aos referidos requisitos. Consequentemente, ndo conferiu tratamento diferenciado
entre a recusa em licenciar bens intangiveis ou tangiveis.

Por fim, vale mencionar o recente caso envolvendo as empresas de tecnologia
Motorola, Samsung (ouvida no processo como parte interessada) e Apple, julgado pela
Comissdo em 2014. O processo tratou de standard essential patents — SEPs, ou seja,
patentes consideradas essenciais para uma determinada tecnologia padronizada. A
padronizagdo de componentes de uma tecnologia, por sua vez, gera vantagens na garantia
de compatibilidade e interoperabilidade entre produtos relacionados, como (i) incentivo
a inovacgdo e reducdo de custos por meio do aumento dos produtos fabricados; (ii)
incentivo & concorréncia, pois permite aos consumidores trocar mais facilmente de
produtos entres diferentes fabricantes (UNIAO EUROPEIA, Comisséo, 2014a). As SEPs
sdo comuns em setores de tecnologia, em que padrdes compativeis de celulares,
computadores, tabletes etc. sdo escolhidos para uniformizar o mercado, de modo a
facilitar a troca de informacdes entre produtos de diferentes marcas. Nessas hipoteses, 0s
titulares das patentes se comprometem a licencid-las em termos FRAND - fair,
reasonable and nondiscriminatory (em traducdo livre, “justo, razodvel e ndo
discriminatdrio”), com vistas a possibilitar a entrada e permanéncia de concorrentes em
mercado que utilize componentes padronizados (LIANOS; DREYFUSS, 2013). A
auséncia de tal licenciamento, por outro lado, levaria ao fechamento de mercado e a
prejuizos aos consumidores, em abuso de posi¢do dominante.

De volta ao caso concreto, a Comissdo Europeia iniciou, no ano de 2013,

investigacdo por meio de envio de notificagdo a Motorola (statement of objections), para
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apurar possivel uso indevido de standard essential patents relativas a componentes de
aparelhos celulares. A investigacdo teve origem ap6s a Motorola obter medidas judiciais
contra a Apple em Tribunais alemdes, ao argumento de que esta estaria violando suas
patentes (UNIAO EUROPEIA, Comissio, 2013). As aces judiciais objetivavam impedir
0 acesso da Apple as patentes essenciais da Motorola.

As referidas patentes dos componentes celulares constituiam standard
essential patents, conforme acordo firmado previamente entre a Motorola e o Instituto de
Telecomunicagdo Europeu, em que a empresa, inclusive, comprometia-se a licencié-las
em termos FRAND. Além disso, demonstrou-se no processo que a Apple apresentou
interesse em licenciar as standard essential patents da Motorola. Ao buscar medidas
judiciais fundamentadas em standard essential patents, a Motorola violou regras
antitruste do direito comunitério, pelo que foi condenada por abuso de posi¢do dominante,
nos termos do art. 102 do TFUE (UNIAO EUROPEIA, Comissdo, 2014a). Em outras
palavras, a Comissdo entendeu que ndo havia justificativa razodvel para que a Motorola
recusasse o licenciamento de sua patente & Apple.

Em sua deciséo, a Comisséo ressaltou a importancia da padronizagéo, por
meio das SEPs, para a realizac&o de objetivos da Unido Europeia, como a integragdo dos
mercados entre seus membros, reconhecendo-a, inclusive, como uma ferramenta para a
promog&o da concorréncia (UNIAO EUROPEIA, Comissdo, 2014a).

Vale mencionar que a Samsung participou do processo como terceira
interessada (UNIAO EUROPEIA, Comissdo, 2014a), uma vez que também estava sendo
investigada pela Comissdo, por abuso de posicdo dominante, em prética bastante similar
a da Motorola (UNIAO EUROPEIA, Comissdo, 2012). Diferentemente do caso ora
analisado, a Samsung realizou acordo com a Comissdo, em gque se comprometeu a nao
ajuizar medidas judiciais com base em suas standard essential patents utilizadas em
aparelhos celular e tablets (UNIAO EUROPEIA, Comissio, 2014b).

Na ocasido, o vice-presidente da Comissdo, Joaquin Almunia, ressaltou que
(UNIAO EUROPEIA, Comisséo, 2014b, p. 01, traducdo livre):

A protecdo da propriedade intelectual e da concorréncia sdo as principais
impulsionadoras da inovacdo e do crescimento. E por isso é essencial que a
propriedade intelectual ndo seja utilizada de forma indevida em detrimento da
concorréncia saudavel e dos consumidores. [...]. Eu também gostaria de
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incentivar outros atores da industria a considerar o estabelecimento de
mecanismos de resolucdo de litigios semelhantes™.

A decisdo em andlise € relevante, pois traz & tona o debate atual sobre a
padronizacdo de componentes tecnolégicos por meio da standard essential patents, bem
como demonstra a posicdo da autoridade antitruste europeia quanto a essencialidade de
bem protegido por direitos da propriedade intelectual para a manutencéo da concorréncia.
Ademais, revela a compatibilidade das standard essential patents com a teoria da
infraestrutura essencial.

Como se V&, a evolugdo jurisprudencial da matéria no direito comunitario
demonstra a possibilidade de imposi¢do de licenciamento dos direitos da propriedade
intelectual, ainda que em circunstancias excepcionais, 0 que tem levado na prética a

aplicacdo da teoria da essential facility aos bens intelectuais.

4.4 ESTADOS UNIDOS X UNIAO EUROPEIA

Tanto nos Estados Unidos quanto na Unido Europeia, a relagdo entre
propriedade intelectual e antitruste é tema bastante controverso. Em comum, os tribunais
de ambos utilizam a teoria da essential facility ainda com mais parcimdnia a propriedade
intelectual do que aos bens materiais.

Mas ha também marcadas diferencas.

A primeira se refere & importancia da propriedade intelectual em cada
ordenamento juridico. A economia dos Estados Unidos, como mencionado no capitulo
3.4, é fortemente dependente da producdo intelectual, enquanto na Unido Europeia
prevalece a industria de bens tangiveis e a agricultura (TURNEY, 2005). A importancia
da propriedade intelectual para a economia dos Estados Unidos, portanto, é maior do que
para a economia da Uni&o Europeia.

Outra diferenca, j& explorada no capitulo 2, é quanto aos objetivos diversos

do antitruste. Nos Estados Unidos, o objetivo € a maximizacéao da eficiéncia para alcance

7 No original: “The protection of intellectual property and competition are both key drivers of innovation
and growth. This is why it is essential that intellectual property is not misused to the detriment of healthy

competition and, ultimately, of consumers. [...]. I would also encourage other industry players to consider
establishing similar dispute resolution mechanisms”.
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do bem-estar social; ao passo que na Unido Europeia ha vérios objetivos, dentre eles,
integracdo do mercado comum, manutencdo de empresas de pequeno e médio portes no
mercado, preservacdo da concorréncia e promogao do bem-estar. Percebe-se uma maior
preocupacdo da Unido Europeia com o fechamento do mercado para novos entrantes,
mesmo quando os beneficios para os consumidores ndo sdo certos, ou seja, quando 0
preco e a oferta ndo se alteram. H4, pois, uma tendéncia maior para a intervencdo no
mercado comunitario, com vistas a manter 0s seus objetivos. J& nos Estados Unidos
prevalece a liberdade contratual e a tendéncia menor de intervencdo nos mecanismos do
mercado.

Diante desse cenario, a teoria da instalagdo essencial na propriedade
intelectual é utilizada de maneira diversa por seus tribunais.

Nos Estados Unidos, a teoria é aplicada de forma bastante excepcional para
alguns raros casos em que o titular do bem intelectual tenha modificado sua estratégia
comercial para extinguir o licenciamento praticado até entdo, levando & exclusdo de
concorrentes do mercado, em prejuizo da concorréncia. Ainda assim, diante de decisdes
divergentes encontradas nos casos Kodak e Xerox, ndo se pode afirmar que essa hipotese
levard com certeza a sua aplicacéo. Por outro lado, h decisdes no sentido de que empresa
que detém posicdo dominante e se recusa a licenciar unilateralmente seu bem intelectual
a concorrentes, mediante justificativa negocial, ndo pode ser obrigada a licenciar sua
propriedade intelectual (TALADAY; CARLIN, 2002). Com isso, ndo esté claro se para
os tribunais norte-americanos a propriedade intelectual est4d imune (ou ndo) ao direito
antitruste. Em suma, nos Estados Unidos a teoria da essential facility é considerada uma
excecdo a prestigiada regra geral de que nenhum agente econdmico pode ser obrigado a
negociar, razdo por que € pouco aplicada na préatica.

Na Uni&o Europeia, por outro lado, a teoria tem sido aplicada pelos tribunais
e autoridades antitruste com mais frequéncia quando comparada ao seu uso limitado nos
Estados Unidos. Na jurisprudéncia comunitaria, por exemplo, ndo se verifica a
necessidade de mudanca de préatica comercial para a imposicdo do dever de
licenciamento, tal como se viu no caso Kodak, julgado nos Estados Unidos.

A anélise de seus julgados revela que, se a licenca for considerada essencial

para a concorréncia, aplica-se a teoria. Esse posicionamento demonstra a importancia da
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manuten¢do da concorréncia para o direito comunitario, em detrimento da liberdade
contratual, o que autoriza a utilizagdo da essential facility com menos reservas.

Dai se conclui que, na Unido Europeia, a recusa em licenciar pode gerar
sangOes concorrenciais e que a teoria da instalacdo essencial é aplicada aos direitos da
propriedade intelectual (LEVEQUE, 2005).

A diferenca entre os dois cenarios, bem como as decisbes divergentes
proferidas pelos tribunais norte-americanos nos casos Kodak e Xerox, levaram Opi
(2001) a crer que hd maior seguranca juridica para os titulares de direitos da propriedade
intelectual na Unido Europeia do que nos Estados Unidos. Para o autor, a recusa de
licenciar bens intelectuais tem contornos mais claros na comunidade europeia. No mesmo
sentido, Taladay e Carlin (2002) afirmam que a inseguranca juridica que permanece nos
Estados Unidos advém de decisfes dispares para casos semelhantes — Kodak e Xerox.
Em sentido oposto, Turney (2005) entende que as decisdes da Unido Europeia, tal como
nos Estados Unidos, geram inseguranga, por ndo estabelecerem pardmetros concretos

para aplicacéo da teoria aos bens intelectuais.

4.5 A QUESTAO NO BRASIL

No Brasil, 0 estudo da relagdo entre direito da concorréncia e propriedade
intelectual ainda é bastante incipiente. Contudo, vem se desenvolvendo e ganhando forga
a partir das posicdes teoricas e jurisprudenciais dos Estados Unidos e da Unido Europeia.

Para compreender essa intersecdo, recorre-se, incialmente, aos dispositivos
da lei antitruste que versam sobre propriedade intelectual, a posicdo da literatura
académica e em seguida aos casos concretos que versam sobre a matéria, sobretudo,
acerca da aplicagéo da teoria da essential facility aos direitos da propriedade intelectual.

Do ponto de vista legal, a Lei n® 12.529/2011 estabelece em seu artigo 36, §
3° condutas envolvendo a propriedade intelectual que caracterizam infragcbes a ordem
econdmica (BRASIL, 2011):

XIV -agambarcar ou impedir a exploracdo de direitos de propriedade industrial
ou intelectual ou de tecnologia;
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[.]

XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial,
intelectual, tecnologia ou marca.

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que agambarcar ou impedir a
exploracdo de direitos da propriedade intelectual caracteriza infragdo & ordem econémica
(XIV) — essa previsdo possui redagdo idéntica a da lei anterior (Lei 8.884/94). Como
novidade, sem previsdo na legislacdo anterior, também considera infracdo o exercicio
abusivo de direitos da propriedade intelectual (inciso XIX).

Para Cordovil et al. (2011), o inciso XIV acima transcrito se refere aos casos
de sham litigation, com origem no direito norte-americano, em que 0 concorrente tenta
impedir a exploragéo de ativos intelectuais, por meio do ajuizamento de agdes judiciais
manifestamente infundadas™. Segundo Coelho (1995, p. 42), ha dois mecanismos que

impedem a exploracéo de direitos da propriedade intelectual:

O estatico, referente a ndo utilizacdo ou ndo exploracdo intencional, em
detrimento do interesse coletivo, e o dindmico, consistente na outorga da
licenga ou cesséo de direito industrial em termos anticoncorrenciais. O desuso
de privilégio pode caracterizar abuso de poder econdmico principalmente
quando a empresa, com presenca proeminente no mercado, empenha-se em
adquirir os demais privilégios exploraveis nesse mercado, alcancando status
monopolistico por via obliqua. E a hip6tese de acambarque de direito
industrial. Tanto os mecanismos estaticos como os dindmicos sdo puniveis
como infragdo contra a ordem econdmica pela legislagdo antitruste.

Trata-se, pois, do mecanismo estatico que considera infracdo contra a ordem
econdmica o desuso do monopolio, e do mecanismo dindmico referente & outorga da
licenga ou cesséo de forma anticoncorrencial.

O inciso XIX, por sua vez, refere-se ao exercicio abusivo de direitos da
propriedade intelectual. As condutas previstas no § 3° do artigo 36 s&o meramente
exemplificativas; ainda assim, a indicagdo expressa do exercicio abusivo de direito da
propriedade intelectual destaca sua importancia para as politicas governamentais, bem
como o fortalecimento da intersegéo entre o direito antitruste e o direito da propriedade
intelectual.

As condutas previstas nos incisos XIV e XIX da Lei Antitruste podem fazer

dos direitos de propriedade intelectual instrumentos que levem ao abuso de posicéo

5 Cite-se como exemplo de sham litigation j& analisado pelo CADE o processo administrativo n°
08012.004283/2000-40, conhecido como caso Shoptime (GABAN; DOMINGUES, 2012).
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dominante, o que afeta 0 bem-estar social, permitindo ao CADE investiga-las e puni-las
(GABAN; DOMINGUES, 2012). Note-se que essa repressdo ndo esta restrita a patentes,
mas a todos os bens protegidos pela propriedade intelectual, o que inclui na esfera de
competéncia da entidade a analise de abusos de direitos autorais, desenhos industriais,
programas de computador, dentre outros.

Com isso, condutas que envolvem licenciamento ou transferéncia de ativos
de propriedade intelectual podem ser reprimidas pelo CADE quando h& a possibilidade
de producdo dos seguintes efeitos: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a
livre concorréncia ou a livre iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou
servigos; (iif) aumentar arbitrariamente os lucros; e (iv) exercer de forma abusiva posi¢do
dominante (art. 36 da Lei Antitruste). Para a analise dos referidos efeitos, o0 CADE
identifica o mercado geografico e material das partes contratantes, o nivel de participacgéo
mercadoldgica de cada empresa e, assim, a existéncia de posi¢cdo dominante ou ndo, bem
como 0 consequente potencial das partes em restringir a concorréncia, por meio do
licenciamento ou transferéncia de direitos da propriedade intelectual (vide capitulo 2.5).

A prética de infracdo a ordem econdmica sujeita 0s responsaveis as
penalidades previstas no capitulo 111, artigos 37 a 45, da Lei n® 12. 529/2011. Uma das
penalidades que podem ser aplicadas pelo CADE ¢é a determinagdo para que se conceda
licenga compulsdria do direito da propriedade intelectual do infrator (art. 38, 1V, a). A
ordem ¢ dirigida & entidade responsavel pelo registro e regulagdo de direitos da
propriedade intelectual — no mais das vezes, o INPI, em se tratando de direitos industriais.

Chama-se a atencdo para o fato de que a Lei Antitruste ndo limita a concesséo
de licenga compulsoria a patentes, como o faz a Lei n® 9.279/1996 (vide topico 3.3.3.3).
Em outras palavras, diferentemente da Lei da Propriedade Industrial, que somente admite
a concessdo de licencas compulsérias para patentes, a Lei Antitruste prevé a mitigagao de
qualquer direito da propriedade intelectual, em casos de abuso ou exploragéo indevida.

A abertura da regra da lei antitruste da espago & aplicagdo da teoria da
essential facility no sistema brasileiro de defesa da concorréncia para direitos da
propriedade intelectual.

Ao analisar o quadro legal brasileiro, percebe-se que a propriedade intelectual
ndo é um direito absoluto, imune as demais regras do ordenamento juridico; pelo

contrério, deve buscar constante equilibrio em prol do interesse pablico e do bem-estar
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social. Isso significa que esta subordinada a outros valores assegurados pela ordem
juridica e pelo cumprimento de sua funcdo social (conforme tdpico 3.3.2). Logo, a
exigéncia de que a propriedade intelectual atenda a sua funcdo social — promover o
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do Pais —, somada ao objetivo instrumental do
direito concorrencial brasileiro de promover politicas publicas, dentre elas, o
desenvolvimento econdmico, leva & unido de ambos para a busca do mesmo objetivo
(KUBRUSLY, 2010). Além disso, o carater concorrencial da propriedade intelectual faz
com que essa e o direito antitruste sejam complementares (SALOMAO FILHO, 2006).

Né&o bastasse, pelo direito concorrencial nacional a recusa de contratar de
agente econdmico em posi¢do dominante, mediante condi¢cdes comerciais normais, pode
ser considerada discriminatoria e, portanto, uma infracdo & ordem econdmica (art. 36, 8
3%, XI). Como consequéncia, no caso de a recusa envolver uma infraestrutura essencial,
pode-se impor a obrigacdo de compartilhamento, por meio da aplicagdo da teoria da
essential facility (NESTER, 2006). Como concluido no capitulo 2.4, a referida teoria ndo
encontra Gbice para sua aplicacdo no direito brasileiro.

Quanto a sua aplicagdo aos direitos da propriedade intelectual, a literatura
académica nacional, ainda que incipiente, também se posiciona a respeito da matéria. Para
Kubrusly (2010, p. 161), é “perfeitamente possivel e adequada a aplicacdo da teoria das
essential facilities aos casos que envolvem propriedade intelectual, quando tal
propriedade constitui um bem essencial [...]”. E conclui que a teoria € til para a aplicacéo
da legislacdo antitruste brasileira.

Ao tratar da questdo, Salomédo Filho (2013, p. 417-418) explica que a
essential facility pode ser estendida a qualquer bem econémico indispenséavel para o

exercicio de uma atividade, inclusive, aos bens imateriais:

Uma essential facility existe, portanto, diante de situaces de dependéncia de
um agente econdmico com relagdo a outro, nas quais, a oferta de certos
produtos ou servigos ndo se viabilizaria sem 0 acesso ou o fornecimento do
essencial. [...]

Note-se que a origem da nocdo de essential facility poderia dar a impressédo de
gue o conceito s6 tem relevancia quando se esta considerando 0 acesso a
infraestruturas bastante especificas, normalmente ligadas a uma industria
organizada em rede. Todavia, ndo importa tanto o tipo de bem ou de mercado
que esta sendo considerado. O relevante é a situagdo de dependéncia extrema
acima referida. Sob essa perspectiva, qualquer bem econdmico pode, em
principio, vir a ser uma essential facility. [...]

Também a impossibilidade de duplicagdo do bem pode ndo decorrer de
circunstancias econdmicas, mas juridicas, como a protecao conferida a um bem
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imaterial pela legislacdo autoral ou de propriedade industrial.

Nesse cenario, o bem intelectual considerado indispensavel para o mercado
pode ser licenciado compulsoriamente a concorrentes. Brancher (2010) lista exemplos de
bens protegidos por propriedade intelectual — bancos de dados, softwares, sistema
operacional de um programa de computador, patentes de peca de reposigdo, patentes de
medicamentos essenciais a vida etc. — em que a da teoria da essential facility pode vir a
ser aplicada quando ha a recusa de seu titular em licencié-los voluntariamente.

Barbosa, D. (2005b) destaca que a teoria em estudo pode servir como
instrumento valioso de aplicacdo de regras concorrenciais no sentido de moderar 0s
direitos de exclusiva. O autor defende a imposicdo do dever de licenciar para casos em
que se verifique a essencialidade da criagdo para a concorréncia, a inexisténcia de
substitutos para a criacdo protegida (monopolio legal que desague em monopdlio
econdmico) e o exercicio abusivo dos direitos da propriedade intelectual, sem que haja
justificativa razodvel para tal recusa. Com isso, confere-se uso social a propriedade,
conforme determina a Constituicdo Federal.

Como se V&, de acordo com a legislagéo nacional e a literatura académica, a

teoria da essential facility pode ser aplicada aos bens intelectuais no Brasil.

4.5.1 Casos enfrentados pelo CADE

Ultrapassada a discussdo teorica acerca da matéria, passa-se a analisar casos
envolvendo a propriedade intelectual enfrentados pelo CADE.

Embora a Lei Antitruste conte com mecanismos para coibir abusos
envolvendo a propriedade intelectual, do ponto de vista pratico, a atuacdo do CADE nesse
sentido é ainda bastante timida (CORDOVIL et al., 2011).

No dmbito do controle de estruturas, transcreve-se parte da decisdo emanada
no ato de concentragdo que envolveu a aquisi¢cdo da Kolynos pela K&S Aquisigdes Ltda.,

controlada pela Colgate-Palmolive Company (BRASIL, Cade, 1996, grifou-se):

A natureza da concorréncia no mercado de creme dental - por diferenciagdo de
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produto - tem na marca a sua principal arma. A concorréncia intermarcas, por
meio da construcdo de reputacdo e lagos de lealdade com o consumidor é a
forma predominante assumida pela concorréncia nesse mercado. De todo o
exposto ao longo do voto, conclui-se que € o controle simultaneo das duas
marcas mais importantes do mercado, em particular da marca dominante
KOLYNOS, a barreira a entrada significativa e, por conseguinte, a fonte
do poder de mercado agora detido pela adquirente. Assim, é sobre o
controle de marcas que deve se concentrar a decisdo deste Conselho. (...)
Diante do exposto, € a suspensao voluntaria do uso da marca KOLYNOS e
suas extensdes, inclusive do material de embalagem, promogdo e propaganda
associado, para o fabricagdo e comercializacdo de creme dental dirigidas ao
mercado interno pelo periodo de quatro anos é a medida que considero justa
para garantir que a operacgdo ndo elimine a concorréncia nem crie poder
de mercado de tal envergadura que, por meio de seu comportamento
estratégico, desencoraje a entrada de novos concorrentes e a autonomia
deciséria dos atuais participantes do mercado, além de eliminar
substancialmente a dindmica concorrencial do mercado.

(...)Sensivel, contudo, as implicagcBes desse trade-off e a possibilidade de
friccdes no abastecimento no curto prazo, é que defini um atenuante a decisao
de suspensdo tout cort. Tal atenuante é o licenciamento, exclusivo e por
curto prazo, da marca KOLYNOS, para a formagédo de marcas duplas,
com um esquema de gradual desaparecimento (fading out) da marca
fiadora, até seu retorno a titular. Esse esquema de licenciamento exclusivo,
caso adotado, vigorard durante o periodo de suspensdo de uso da marca pela
titular. O contrato de licenciamento exclusivo deverd, incluir, nos dois
primeiros anos, a critério do licenciado, encomendas, assisténcia técnica e
operacional e todos os servigos de suporte necessarios a producdo e entrega do
produto, de modo a reduzir os custos de entrada de novo concorrente. O
esquema de marca-dupla com fading out implica que todo material de
embalagem, propaganda e promocdo apresente como logotipo principal a
marca que esta sendo introduzida no mercado e a marca KOLYNOS como co-
marca ou marca de fabricante. Esta marca ter4 espago progressivamente
reduzido no material mencionado, até o seu desaparecimento,que coincidira
com o final da suspensdo do uso da marca KOLYNOS pelo seu titular. Os
termos em que esse esquema de marca-dupla com fading out sera executado
constard, obrigatoriamente, do contrato de licenciamento a ser apresentado ao
CADE. Essa solucdo permite a empresa explorar a marca indiretamente
durante o periodo de suspensdo. Assim, de barreira, a marca torna-se
veiculo de introdugédo da marca nova no mercado, funcionando como uma
espécie de “fiador” no momento inicial.

Embora o caso ndo se refira & recusa de licenciar bens da propriedade
intelectual, nem tenha mencionado a teoria da essential facility, a decisdo € importante,
pois impOs como condi¢do para a aprovagdo da aquisicdo o licenciamento da marca
KOLYNOS. Em outras palavras, a decisdo demonstrou o entendimento do Cade no
sentido de que a aquisi¢do de direitos de propriedade intelectual, especificamente de
marca, pode restringir a concorréncia, pelo que pode fazer uso do remédio do
licenciamento como instrumento para impedir tal lesdo a concorréncia.

Em relacdo & recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual,
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destacam-se 0s seguintes casos’®.

Na averiguacdo preliminar envolvendo a Monsanto, a alegacdo girava em
torno da venda casada de sementes transgénicas de soja com seus produtos herbicidas e
da recusa de venda das referidas sementes, protegidas por cultivares, para concorrentes
no mercado de produtos herbicidas (BRASIL, Cade, 2007a).

Igualmente ocorreu nos Estados Unidos e na Unido Europeia, a Microsoft
também foi acusada de recusar o licenciamento de ativos protegidos pela propriedade
intelectual, especificamente, seu sistema operacional Windows 2000, bem como da venda
casada do aplicativo “Money” com o pacote Microsoft Office para Pequenos Negdcios
(BRASIL, Cade, 2007b).

Em outro caso envolvendo a Microsoft, a alegagéo era de venda casada do
sistema operacional, navegador e diversos aplicativos, cobranga de precos excessivos na
atualizacdo de softwares, fixagdo de margens de lucro e outorga de licengas com uso
restritivo (BRASIL, Cade, 2007c).

No caso Videolar v. Philips, a primeira alegou que a Philips cobrava pregos
excessivos para o licenciamento de suas patentes (BRASIL, Cade, 2007c).

Os quatro casos mencionados acima ttm em comum o fato de terem sido
arquivados, ao argumento de que ndo havia indicios suficientes acerca das respectivas
infragdes a justificar a instauracdo de processos administrativos. Esse desfecho, bem
como a auséncia de quantidade significativa de casos acerca da matéria demonstram o
limitado interesse do CADE em relagdo ao exame de abusos envolvendo direitos da
propriedade intelectual.

Barbosa, D. (2005b) atribui o baixo uso de instrumentos de defesa da
concorréncia aos bens intelectuais ao forte valor ainda atribuido a propriedade, embora
reconheca que o principio constitucional que exige o uso da propriedade de acordo com
sua funcdo social venha alterando essa relagéo.

Diante desse cendrio, ndo é tarefa fcil identificar a posi¢do das autoridades
concorrenciais brasileiras na intersecdo entre propriedade intelectual e direito da

concorréncia. Recentemente, contudo, tal panorama parece estar se modificando

6 \Vale mencionar que ndo se tem noticias, até o presente momento, de processos administrativos ou
judiciais versando sobre patentes essenciais em padrdes tecnoldgicos e acordos FRAND no Brasil, tal
como narrado na Unido Europeia. Igualmente, ndo se tem conhecimento da aplicacdo expressa pelo
Judiciario da teoria da essential facility no direito da propriedade intelectual.
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(GABAN; DOMINGUES, 2012).

Cite-se, como exemplo, o caso Power Tech v. Matel (Matec). A Power Tech,
prestadora de servigos de manutencdo preventiva e assisténcia técnica de centrais
telefonicas fabricadas pela Matec, alegou que a segunda pretendia impedi-la de utilizar
partes, pecas e softwares de sua titularidade, em uma tentativa de dominar o mercado de
assisténcia técnica de centrais telefénicas. O CADE considerou que a Matec detinha poder
monopolistico, pois gozava de posi¢do de vantagem e de exclusividade na produgdo das
partes e pegas, protegidas por direitos da propriedade intelectual, que compdem suas
centrais telefonicas, o que a permitia exercer poder também no mercado secundério de
servigos de manutencdo. E concluiu que o fornecimento de tais partes, pecgas e softwares
necessarios a manutencdo dos equipamentos constituia uma essential facility, pelo que a
Matec ndo podia recusar seu licenciamento. Como sangdo, 0 CADE imp&s multa sobre o
faturamento da Matec, mas ndo determinou a obrigacdo de licenciamento (BRASIL,
Cade, 2002).

Outro precedente relevante no estudo da matéria € o caso conhecido como
ANFAPE. Trata-se de representagdo apresentada pela Associacdo Nacional dos
Fabricantes de Autopecas (ANFAPE) contra a VVolkswagen do Brasil, Fiat Automoveis e
Ford Motor Company Brasil, que deu origem & instauracdo de averiguacdo preliminar.
Como causa de pedir, alega-se que as montadoras de automoveis impediam a oferta de
pecas de reposicdo (conhecidas também como pegas must-match’’) no mercado por parte
dos fabricantes independentes de pegas automotivas (FIAPS), pelo que abusavam de seu
poder econdmico por meio do exercicio abusivo dos direitos da propriedade intelectual.
As montadoras de automdveis, por sua vez, alegaram que as suas pegas gozavam de
protecdo por desenho industrial e que os mercados primario e secundario formavam um
sistema, pelo que deveriam ser analisados conjuntamente e a longo prazo, com base na
teoria da impossibilidade da Escola de Chicago (tal como a defesa no caso Kodak,
analisado no topico 4.2.1) (BRASIL, Cade, 2010).

Como se V&, a discussdo gira em torno, de um lado, do direito de exclusiva
dos titulares de desenhos industriais; e de outro lado, do controle do mercado secundario

por parte das montadoras. N&o estd em discussdo, portanto, a protecdo conferida pela

7 Pegas must-match sdo pecas de reposicdo idénticas as pecas originais, com o fim de que se encaixem de
maneira adequada no produto, no caso em analise, no veiculo (GRAU-KUNTZ, 2012).
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propriedade intelectual em relagdo as pecas novas e originais colocadas no mercado
primério (GRAU-KUNTZ, 2012).

Tanto a Secretaria de Direito Econdmico — SDE, quanto o ProCade opinaram
pelo arquivamento da averiguacéo preliminar sob o argumento, dentre outros, de que 0
direito da propriedade intelectual como veiculo incentivador da inovagdo poderia ser
exercido nos mercados primario e secundario. Em sentido contrario, o Ministério Publico
Federal opinou pela instauragdo de processo administrativo. Por sua vez, o relator do
voto-condutor entendeu, resumidamente, que: (i) ha complementariedade entre o direito
da propriedade intelectual e o direito da concorréncia, pelo que o exercicio abusivo do
primeiro pode desaguar em sangdes de cunho concorrencial; (ii) o impedimento da
comercializacdo de pecas de reposi¢cdo no mercado secundério garantiria s montadoras
monopdlio na reposicdo de produtos, com potenciais danos a concorréncia e aos
consumidores; (iii) o comportamento das montadoras revelava abuso no exercicio dos
direitos da propriedade intelectual, indo de encontro ao interesse social e
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais, conforme determina o art. 5°, XXIX
da Constituicdo Federal; (iv) ndo havia justificativas objetivas por parte das montadoras
de veiculos para a negativa de acesso. Ao final, votou pela devolucdo dos autos & SDE
para instauragcdo do competente processo administrativo, no que foi acompanhado pelo
Plenério (BRASIL, Cade, 2010).

N&o obstante a decisdo em anélise ter sido proferida em sede de averiguacdo
preliminar, e ndo ter mencionado expressamente a essential facility doctrine, a riqueza da
discusséo acerca da relacéo entre propriedade intelectual e antitruste, sobretudo no voto
do relator, torna o caso relevante para o presente estudo. Para Grau-Kuntz (2012, p. 308),
trata-se de “exemplo classico de emprego de direito exclusivo sobre bem intelectual como
instrumento de controle do mercado secundario”. A autora ainda critica a posi¢ao adotada
pela SDE ao argumento de que o ordenamento juridico brasileiro ndo garante protegéo
absoluta a propriedade intelectual, que tem como fim o fomento da concorréncia; logo,
sua protecdo so se justifica dentro de um quadro concorrencial.

Os dois casos acima analisados revelam uma postura mais favoravel do
CADE a investigacdo de abusos no exercicio de direitos da propriedade intelectual.
Ademais, demonstram que, em casos envolvendo a recusa em licenciar bens imateriais, o

CADE tende (i) a dar igual tratamento ao concedido aos bens materiais, pelo que a
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propriedade intelectual ndo estaria imune as regras concorrenciais; e (ii) a aplicar a teoria
da essential facility, demonstrando seu cabimento para bens protegidos pela propriedade
intelectual.

Ao comparar os ordenamentos juridicos, verifica-se que, no direito antitruste
brasileiro, arecusa de contratar por parte de empresa dominante, em condi¢des comerciais
normais, constitui ilicito concorrencial, diferentemente dos Estados Unidos e mais
proximo & realidade da Unido Europeia. Concluiu-se também que os dispositivos legais
constitucionais e a legislacdo brasileira antitruste autorizam o uso da teoria da essential
facility para bens materiais e imateriais. Logo, tal teoria € compativel com o ordenamento
juridico nacional e sua aplicagdo pode servir como instrumento habil para equilibrar os
direitos de propriedade intelectual, evitando abusos de seu titular, em prol da concorréncia
e da inovagéo que levam ao bem-estar social.

Diante desse cendrio, reduz-se o espaco para discussdes contrérias a tal
aplicabilidade no Brasil, de forma diversa do intenso debate que ocorre nos Estados
Unidos.

Se, por um lado, esta claro que os bens intelectuais ndo devem ser excluidos
da aplicagdo de regras de natureza antitruste, por outro, o seu compartilhamento, por meio
da aplicacdo da teoria da essential facility, deve ser um mecanismo excepcional. Para
Kubrusly (2010), os limites que excepcionam essa aplicacdo estdo baseados na fungdo
social da propriedade e nas regras concorrenciais.

Nester (2010), por sua vez, advoga no sentido de que varios aspectos devem
ser sopesados antes da aplicagcdo da teoria, como o esforco intelectual e financeiro
empreendido no bem intelectual protegido. O autor cita como exemplo a industria
farmacéutica, que envolve vultosos investimentos financeiros e de tempo em pesquisa e
desenvolvimento. Nesse caso, a imposi¢édo de obrigacdo de compartilhamento pode gerar
a longo prazo um desincentivo a novos produtos, embora, em um periodo menor, a
concorréncia possa ser beneficiada. Por outro lado, um bem que ndo demandou grandes
esforcos para sua criagdo é menos sensivel ao dever de licenciamento. O autor ainda
menciona outros aspectos que devem ser levados em conta para aplicagcdo segura do
instituto, como as condi¢bes que levaram a situacdo de monopolio, a andlise da
concentracdo do mercado relevante, 0 mau uso do bem, eventuais abusos, o objetivo ou

ndo de eliminar a concorréncia, os efeitos causados, o interesse publico em jogo etc.
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(NESTER, 2010).

Para Brancher (2010, p. 105), “os desafios que a nova economia traz para o
direito da concorréncia sdo claros e estdo menos ligados as analises estaticas dos
mercados e mais voltados para comportamentos especificos dos agentes econdmicos”.

Assim, as regras de natureza antitruste, incluida a teoria da essential facility,
podem e devem ser aplicadas ao direito da propriedade intelectual, mas com parcimonia
e de forma clara, sob pena de desestimularem a inventividade, permitirem
comportamentos oportunistas e ainda levarem ao descrédito quanto ao sistema de
propriedade intelectual.

A solugdo passa pelo caminho do meio, ou seja, nem a protecéo irrestrita a
inovagdo, nem a intervengdo integral nos direitos da propriedade intelectual. Os
julgadores e autoridades antitruste devem se guiar por balizas que propiciem o equilibrio

entre protecéo da concorréncia e dos direitos da propriedade intelectual.
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5 CONCLUSAO

O instituto juridico objeto de andlise na presente dissertagdo — a essential
facility doctrine — foi desenvolvido em meados do século XX no Direito antitruste norte-
americano, sobretudo a partir da atividade jurisprudencial. Ao analisar a posi¢do da
literatura académica dos Estados Unidos frente aos julgados, percebe-se forte relutancia
em aceitar o dever de compartilhamento de infraestruturas consideradas essenciais. Nesse
sentido, as principais criticas a teoria s@o de que: (i) os contornos para sua aplicacdo séo
bastante indefinidos, vagos e imprecisos; (ii) seria desnecessaria, uma vez que a teoria da
recusa em contratar seria suficiente para resolver casos anticoncorrenciais; (iii) seria
contréria ao proprio direito antitruste que visa a eficiéncia econdémica por meio da
promocdo da concorréncia, e ndo de concorrentes; (iv) ndo traz beneficios aos
consumidores, uma vez que 0S pregos e produtos permanecem 0S Mesmos Com ou Sem 0
dever de compartilhamento; (v) ndo incentiva os concorrentes a desenvolverem suas
proprias infraestruturas, o que pode levar a comportamentos oportunistas.

Nesse cenario, tanto a doutrina quanto os tribunais norte-americanos, embora
o Pais seja 0 berco da essential facility doctrine, aplicam-na com extrema parcimdnia, em
razdo do peso dado ao direito constitucional de liberdade e & eficiéncia econdmica. Em
suma, prevalece nos Estados Unidos a confianga na autorregulagdo do mercado, ainda
que o remédio seja a supressdo da concorréncia por curto periodo de tempo, em prol de
ganhos de eficiéncia.

Na Unido Europeia, a teoria foi introduzida a partir da década de 1980, apds
a liberalizacdo do mercado, como instrumento para promover a concorréncia.
Influenciados pela literatura académica norte-americana, os doutrinadores europeus
também sdo bastantes resistentes em aceitar a essential facilicity doctrine. Contudo, no
ambito jurisprudencial, a teoria vem sendo aplicada com mais frequéncia pelos tribunais
europeus. Verificou-se que essa distin¢do de tratamento se da sobretudo em razéo do
desenvolvimento peculiar da defesa da concorréncia no ambito do direito comunitario.
No bloco europeu, o antitruste tem como objetivos precipuos a integracdo de seus
Estados-membros e a promogéo da concorréncia, o que facilita a aplicacéo da teoria da

infraestrutura essencial. No direito comunitario, a liberdade contratual entre agentes
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econdmicos, assim como os ganhos de eficiéncia, pode sofrer limitagdes em prol da
defesa da concorréncia.

A teoria da infraestrutura essencial ganhou maior destaque no Brasil a partir
da abertura dos mercados, iniciada na déecada de 1990. Com as privatiza¢des e a nova
formulacédo do papel do Estado na economia (Estado Regulador), empresas detentoras de
infraestruturas, como telecomunicacBes, energia elétrica, gas etc. passaram a deter
parcelas significativas do mercado, gerando alto risco de concentracdo e de abuso de
poder econdmico. Nesse contexto, a teoria sob analise é relevante para permitir que
concorrentes tenham acesso a essas infraestruturas essenciais para a implementagdo e
manutencao da concorréncia.

Os doutrinadores brasileiros entendem que a essential facility doctrine é
compativel com o ordenamento juridico nacional, ao menos por duas razdes. A primeira
é que o principio da livre iniciativa (nesse caso, fundada na liberdade contratual e no
direito de propriedade) ndo é absoluto, pelo que pode ser sopesado pelo principio da livre
concorréncia. Na ponderacdo entre esses principios, deve-se levar em conta a funcéo
social da propriedade, bem como os objetivos constitucionais do Pais, como a construcéo
de uma sociedade livre, justa e solidaria, o desenvolvimento nacional, a erradicacéo da
pobreza e das desigualdades sociais e a promogao do bem de todos (art. 3°). Dentro dessa
ordem constitucional, pode-se concluir que a teoria estd em consonancia com a
Constituicdo Federal, na medida em que privilegia o desenvolvimento da concorréncia,
em prol dos interesses da coletividade. Ademais, ao permitir o acesso a infraestrutura,
prestigia-se a livre iniciativa por parte do concorrente, que passa a ter acesso aquele setor
da economia detido por monopolista ou agente em situagdo de posicdo dominante.

A segunda raz8o é que o direito antitruste brasileiro prevé que a recusa de
contratar por parte de empresa dominante, em condigdes comerciais normais, constitui
infracdo & ordem econdmica (art. 36, § 3°, Xl da Lei n® 12.529/2011). Quer dizer, a regra
concorrencial que prevalece é a de que empresas em posi¢do dominante, mediante
condi¢des normais, ndo podem se recusar a contratar com concorrentes. A lei antitruste
brasileira ainda prevé, como infraco a ordem econdmica, condutas como a limitagdo ou
0 impedimento ao acesso de novas empresas ao mercado, a criacdo de dificuldades a
constituicdo, funcionamento ou desenvolvimento de concorrentes, impedimento ao

acesso de concorrentes as fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia
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(art. 36, 8 3° Ill, IV e V). A teoria da essential facility, que prevé o dever de
compartilhamento a infraestrutura considerada essencial, se insere no contexto do que 0s
dispositivos legais da legislagdo concorrencial pretendem tutelar.

Vale a ressalva, porém, de que essential facility e recusa de contratar ndo séo
expressdes sindbnimas. A aplicacdo da primeira exige o cumprimento de certos requisitos,
como a infraestrutura ser considerada essencial, inviabilidade fisica, comercial ou juridica
de sua duplicagdo, que ndo séo exigidos pela teoria da recusa em contratar. Ademais, nas
hipoteses de recusa de acesso a infraestruturas consideradas essenciais, impde-se uma
obrigacédo positiva, qual seja o dever de compartilhamento, ao passo que na recusa de
contratar h4 imposicao de san¢des, como pagamento de multas, mas ndo a obrigagédo de
acesso.

Embora de forma incipiente, ja hé julgados da autoridade antitruste brasileira
— CADE que tratam da aplicacdo da teoria da essential facility no Brasil.

Apos a andlise da teoria da infraestrutura essencial no direito antitruste dos
Estados Unidos, Unido Europeia e Brasil, 0 passo seguinte foi estudar os direitos da
propriedade intelectual, de forma a compreender seus valores e objetivos, para coteja-lo
com o direito concorrencial.

Nesse ponto, demonstrou-se que tanto a propriedade intelectual quanto o
direito antitruste possuem, por caminhos diversos, fins em comum, como a promoc¢éo do
bem-estar social. Na interacdo entre ambos, verificou-se que ndo ha sobreposigdo de um
sobre o outro, bem como que o exercicio de direitos da propriedade intelectual pode levar
a praticas anticoncorrenciais, a serem combatidas pelo direito antitruste.

Assentadas essas bases, foi possivel examinar a aplicagdo da teoria da
essential facility aos direitos da propriedade intelectual nos trés ordenamentos juridicos.

Nos Estados Unidos, percebeu-se que a teoria € aplicada raramente pelos
tribunais. Se, nos casos envolvendo ativos fisicos, a teoria ja é bastante criticada, ha ainda
maior resisténcia para sua aplicacdo aos bens intelectuais, em razdo (i) da forte
dependéncia econdmica do Pais a propriedade intelectual; (ii) do entendimento de que o
dever de compartilhamento imposto pela essential facility doctrine é incompativel com o
sistema da propriedade intelectual, que confere direito de exclusividade a seus titulares;
e (iii) do receio baseado na teoria utilitarista de que o compartilhamento obrigatério possa

levar ao desestimulo de novas criagdes.
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J& na Unido Europeia, a recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual
por empresa em posicdo dominante € vista, com maior frequéncia, como pratica abusiva,
0 que da maior espago para a aplicacdo da teoria. A analise de seus julgados revela que a
imposicédo do dever de compartilhar é aplicada quando se verifica que a licenca de direitos
é considerada essencial para a concorréncia. Mais uma vez, fica clara a importancia dada
a manutencdo da concorréncia pelo direito comunitario, o que leva a utilizacdo da
essential facility com menos reservas, inclusive, quanto aos bens intelectuais.

No Brasil, a matéria é pouco discutida. Historicamente, a interferéncia no
exercicio dos direitos da propriedade intelectual estava positivada na hipdtese da
concessdo de licenca compulsoria para patentes, por meio de previsdo na Lei n.
9.279/1996.

Entretanto, a essential facility doctrine e a licenca compulsoria s&o institutos
juridicos distintos, ainda que guardem semelhancas quanto ao fim de conceder licencas
ndo voluntarias. A primeira é oriunda do direito concorrencial, cujos contornos foram
delineados jurisprudencialmente; ja a segunda tem origem no sistema da propriedade
intelectual, com contornos definidos no direito positivo. Quanto ao escopo, a licenca
compulsoria se limita a patentes, ao passo em que a essential facility, cuja base é a sua
essencialidade para a concorréncia, pode alcancar, além de patentes, direitos autorais e
outros direitos industriais que estariam imunes & obrigacdo de compartilhamento pelo
sistema de propriedade intelectual. Por fim, os requisitos para sua aplicagdo séo distintos.
A licenga compulsoéria pode ser desencadeada em razdo de uso abusivo de patentes,
emergéncia nacional, abuso de poder econémico, interesse publico, auséncia de
exploracgdo no territdrio brasileiro, comercializacdo insuficiente e patentes dependentes.
A essential facility doctrine, por sua vez, tem como pressuposto hipoteses ligadas ao
mercado e abuso de posi¢cdo dominante.

Recentemente, a legislacéo brasileira antitruste passou por reformulacdo em
razdo da promulgacdo da Lei n. 12.259/2011. Atualmente, o direito da propriedade
intelectual, quando exercido de forma abusiva ou em prejuizo da concorréncia, pode levar
a aplicacdo de sangdes concorrenciais (art. 36, 8 3°, XIV e X1X). Dentre as vérias penas,
h& a possibilidade de o CADE recomendar a entidade competente a licenca compulsoria

de direitos da propriedade intelectual. A Lein. 12.529/2011 representou um alargamento
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das intervengdes estatais em direitos da propriedade intelectual, antes restritas a patentes
via licenca compulsoria (Lei n. 9.279/1996).

A amplitude concedida ao CADE para impor sangdes em beneficio da
concorréncia legitima a afirmacdo de que a aplicagdo da essential facility doctrine
encontra amparo no direito positivo brasileiro. Inclusive, ja ha posi¢des doutrinarias e
decisdes administrativas do CADE que seguem esse entendimento.

Assim, nas hipoteses de abuso de posi¢do dominante, aumento arbitrario de
lucros, dominio de mercado relevante e prejuizo & concorréncia, o dever de
compartilhamento por meio da teoria da essential facility pode ser imposto ao titular da
propriedade intelectual no Brasil.

Em suma, em menor ou maior grau, a teoria da essential facility pode ser
aplicada aos bens intelectuais nos Estados Unidos, na Unido Europeia e no Brasil. A
dificuldade esta em estabelecer limites & sua aplicagdo, de forma que tanto & promogéo
da concorréncia quanto o incentivo a criagdo sejam preservados.

Defende-se a sua utilizagdo de forma excepcional, de acordo com cada caso
concreto, limitada pelo atendimento do interesse publico e de regras concorrenciais. Com
isso, estar-se-& mais perto de alcancar o equilibrio entre a protecdo da concorréncia e do

direito da propriedade intelectual.
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