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RESUMO

SOMENSI, Ludmila. O exercicio abusivo do direito de propriedade intelectual como
infracdo a ordem econémica. 2017. 152 p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade
de Séo Paulo, Sé&o Paulo, 2017.

O presente trabalho busca analisar o exercicio abusivo do direito de propriedade intelectual
como infracdo a ordem econdmica no direito brasileiro. A importancia desse estudo se da
pela auséncia de pardmetros e etapas de andlise definidos para tais situacGes no Brasil,
diferentemente do que ocorre em outros paises, como Estados Unidos e o0s paises membros
da Unido Europeia, além da relevancia da inovagdo para a sociedade e para o pais. O caso
brasileiro das autopecas, em curso perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econbmica - Cade situa o estudo. A conclusdo que se busca é a eleicdo de parametros e
etapas que devem ser observados pela autoridade de concorréncia brasileira na analise de
um exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual como infracdo a ordem
econbmica e, especificamente, se tais parametros foram observados e investigados no caso
das autopecas, considerando o exposto no ultimo parecer opinativo do Cade. Para tanto,
estuda-se a identificacdo de uma infracdo a ordem econdmica e sua particularidade quanto
a um direito de propriedade intelectual, tarefa bastante sensivel, tendo em vista que é
inerente ao direito de propriedade intelectual limitar a atuacdo de terceiros, enquanto o
direito da concorréncia evita a limitacdo a concorréncia. Assim, verifica-se que esta
exclusdo de terceiros em relacdo ao objeto tutelado pelo direito de propriedade intelectual
ndo significa uma limitacdo a livre iniciativa e, consequentemente, a livre concorréncia,
principios visados pelo direito da concorréncia, de tal forma que um direito de propriedade
intelectual devidamente exercido ndo deve ser objeto de preocupacdo do direito da
concorréncia. Nesse sentido, estuda-se a funcdo que determina a criacdo e o devido
exercicio de um direito de propriedade intelectual, para que seja verificado seu abuso,
pressuposto da caracteriza¢do de uma infracdo ao direito da concorréncia pelo exercicio de
um direito de propriedade intelectual. A decisdo no caso europeu Microsoft auxilia este
estudo tendo em vista que a autoridade de concorréncia europeia elenca e comprova este e
outros requisitos que devem ser investigados para a caracterizacdo de uma infracdo a
ordem econdmica no direito brasileiro.

Palavras-chave: Direito da concorréncia. Direito de propriedade intelectual. Abuso de
direito. Infracdo a ordem econémica. Caso das autopecas. Caso Microsoft.



ABSTRACT

SOMENSI, Ludmila. The abusive enforcement of the right of intellectual property as a
violation to the economic order. 2017. 152 p. Master - Faculty of Law, University of S&o
Paulo, Sao Paulo, 2017.

This work has the purpose of analyzing the abusive enforcement of intellectual property
rights as a violation to the economic order. The importance of this research occurs due to
the absence of defined parameters for these situations in Brazil, differently from what
occurs in other countries, such as the United States and European Union’s members, aside
from the relevance of innovation to the society and to the country. The Brazilian auto parts
case, ongoing before the Administrative Council for Economic Defense - Cade, builds this
research. The conclusion aimed is the election of parameters and steps that must be
observed by the Brazilian competition authority in the analysis of the abusive enforcement
of intellectual property rights as violation to the economic order, and in particular, whether
those parameters were observed and examined in the auto parts case, considering the latest
of Cade’s opinionated assessments exposed. For this purpose, the identification of a
violation to the economic order is examined, and its feature regarding an intellectual
property, sensitive task, due to what is inherent to the intellectual property right limiting
third parties’ performance, while competition law avoids a restriction on competition.
Thus, it is verified that this exclusion to the third parties, regarding the protected object by
the intellectual property right does not mean a limitation of free enterprise, and as
consequence, of free competition, targets concepts by the competition law, so an
intellectual property right dully exercised should not be subject to concern of competition
law. In this sense, the function that determines the creation and dully exercise of an
intellectual property right is studied, to be verified its abuse, assumption of the
characterization of an infringement to the competition law by an exercise of intellectual
property right. The decision in the European case of Microsoft assists this analysis in view
that the European competition authority filters and proves this and other requirements that
should be studied for a characterization of a violation to the economic order under the
Brazilian law.

Keywords: Competition law. Intellectual property right. Abuse of rights. Misuse, violation
to the economic order. Auto parts case. Microsoft case.
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INTRODUCAO

A inovacéo é um dos elementos cruciais para a humanidade e um dos fatores mais
importantes para o bem-estar social. Por meio da inovagdo ha a cura e prevencdo de
doencgas, promove-se a facilidade e agilidade na comunicacdo, produzem-se alimentos em
grande quantidade, aumenta-se o conforto, entre muitos outros beneficios advindos da
capacidade criativa do homem em dominar a técnica e em satisfazer suas necessidades
espirituais para melhorar a vida.

O desenvolvimento de um pais pode ser medido pela sua capacidade em inovar.
Isto posto, pode-se afirmar que inovacdo € sindnimo de desenvolvimento. No mesmo
sentido, a inovacdo pode refletir niveis de educacdo mais elevados da sociedade.
Criatividade, trabalhos intelectuais, tempo e recursos disponiveis sdo caracteristicas de
uma sociedade apta a investir em inovacdo. Assim, a preocupacdo pelo fomento a inovacao
demonstra o comprometimento do Estado com educacdo e desenvolvimento.

A busca por inovacdo ndo é uma tarefa simples. O Estado se vale de diferentes
instrumentos para promové-la; nesse sentido, estd o direito de propriedade intelectual, que
tem a promocao e 0 acesso a inovagdo como objetivo, ao garantir a exploracdo exclusiva
de um bem imaterial por determinado periodo, como sera analisado no inicio do primeiro
capitulo deste trabalho.

O direito da concorréncia também pode ser considerado um dos instrumentos do
Estado na promocdo da inovacdo, eis que, como sera analisado no segundo ponto do
primeiro capitulo, na garantia do processo competitivo, a inovacdo deve estar entre 0s
interesses visados. Assim, na autorizacdo de um ato de concentracdo ou na investigacdo de
uma conduta, a promocao de inovagdo devera ser considerada.

Apesar da identificacdo de uma convergéncia entre tais disciplinas, o exercicio de
um direito de propriedade intelectual, se abusivo, pode representar uma infracdo a ordem
econbmica, reprovada e sancionada pelo direito da concorréncia.

A identificacdo de uma conduta anticoncorrencial por meio de um direito de
propriedade intelectual, no entanto, é tarefa bastante sensivel, tendo em vista que é inerente
ao direito de propriedade intelectual limitar a atuagdo de terceiros, enquanto o direito da

concorréncia evita a limitagdo a concorréncia.



Assim, no terceiro ponto do primeiro capitulo deste trabalho, sera analisado que
esta exclusdo de terceiros em relacdo ao objeto tutelado pelo direito de propriedade
intelectual ndo significa uma limitacdo a livre iniciativa e, consequentemente, a livre
concorréncia, principios visados pelo direito da concorréncia. Além disso, sera afastada
alegacdo de que o exercicio de um direito de propriedade intelectual ndo encontra limites
nesses principios.

A importancia e atualidade deste estudo se verifica no caso brasileiro das
autopecas!, investigagdo em curso perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (Cade), que analisa se medidas judiciais e extrajudiciais das montadoras em
face dos fabricantes independentes de autopegas, com vistas a inibir a fabricacdo e
comercializacdo de pecas alegadamente protegidas por um direito de propriedade
intelectual, significam um exercicio abusivo deste direito como infracdo a ordem
econdmica. Este caso foi instaurado ha quase dez anos e ndo conta, a0 nosso ver, até o
momento, com pressupostos claros na identificacdo de uma infracdo a ordem econdmica
por meio de um direito de propriedade intelectual, o que resultaria na auséncia de uma
investigacdo exaustiva de determinados aspectos, de acordo com o exposto no ultimo
parecer opinativo do processo.

Considerando, como visto, a importancia da inovagdo para a sociedade e para o
pais, o estabelecimento dos pressupostos para a caracterizacdo do exercicio abusivo de um
direito de propriedade intelectual como infracdo a ordem econémica é importante a fim de
evitar que praticas que estejam de acordo com o0s objetivos daquele direito sejam
sancionadas, o que resulta em um desestimulo aos agentes em buscarem e explorarem
novas ideias no mercado.

Para tanto, no primeiro ponto do segundo capitulo, sera analisada a funcdo para a
qual o direito de propriedade intelectual foi criado, bem como o instituto que reprime o seu
exercicio em desconformidade a intencdo do legislador na sua criacédo, o instituto do abuso
de direito. Em seguida, sera analisada a caracterizacdo do exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual como infracdo a ordem econdmica no Brasil, bem como em
jurisdicdes cuja aplicacdo do direito de propriedade intelectual é mais antiga e, assim,

contam com um maior numero de precedentes sobre o assunto, além do estabelecimento de

! BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica. Associagdo Nacional dos Fabricantes de
Autopecas - Anfape v. Volkswagen do Brasil IndUstria de Veiculos Automotivos Ltda., Fiat Automoveis
S.A. e Ford Motor Company Brasil Ltda., Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51.
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parametros mais definidos da identificacdo de uma infracdo a concorréncia por meio de um
direito de propriedade intelectual.

Nesse sentido, serd apresentada a decisio no caso europeu Microsoft?, considerado
um precedente importante na analise do abuso de posi¢cdo dominante por um direito de
propriedade intelectual. Neste caso, a autoridade europeia elenca e comprova determinados
pressupostos que devem ser estudados para a caracterizagdo de uma infragdo no direito
brasileiro.

Por fim, como concluséo deste trabalho, sera realizada uma eleicdo de parametros
que devem ser observados pela autoridade de concorréncia brasileira na analise de um
exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual e, especificamente, se tais
parametros foram observados e devidamente investigados no caso das autopecas, de acordo

com o exposto no ultimo parecer opinativo.

2 EUROPA. Tribunal de Primeira Instancia. Microsoft Corp. v. Comissdo Europeira, Caso T-201/04, julgado
em 17 de setembro de 2007.
10



CONCLUSAO

O objetivo deste trabalho foi analisar o exercicio abusivo de direito de propriedade
intelectual como infracdo & ordem econdmica no direito brasileiro. A importancia desse
estudo se d& pela auséncia de parametros e etapas de andlise definidos para tais situagdes
no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros paises, como Estados Unidos e 0s paises
membros da Unido Europeia. Estes possuem uma experiéncia mais vasta na analise de
condutas de direito de propriedade intelectual, o que evidencia um nivel mais elevado de
desenvolvimento tecnolégico e cultural, tendo em vista que um maior nimero de lides
envolvendo um direito de propriedade intelectual significa um maior nimero de titulos
outorgados que, por sua vez, representa uma das medic¢Ges do desenvolvimento de um pais.

O caso brasileiro das autopecas demonstra a incipiéncia da autoridade concorrencial
brasileira nessa matéria. O caso possui pareceres opinativos pelo arquivamento, da
Secretaria de Direito Econdmico e da Procuradoria Federal Especializada, e opinides
condenacdo das montadoras, notadamente o voto do Conselheiro-relator e a Nota Técnica
com a concluséo da instrucdo da Superintendéncia-Geral. Nestes, ndo se verifica um
pardmetro de analise definido da caracterizagdo do exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual como infracdo a ordem econémica.

A Nota Técnica da Superintendéncia-Geral, parecer opinativo mais recente no caso,
manteve a opinido manifestada no voto do Conselheiro-relator pela possivel existéncia de
infracéo, aplicacdo de multa e ndo imposigédo de desenhos industriais pelas montadoras em
face dos fabricantes independentes de autopecas, por meio de etapas diferentes de analise,
ainda que mantido grande parte do contetudo do voto, mesmo apds seis anos de instrucao.

Desse modo, considerando que o caso das autopecas ainda ndo possui uma deciséo
final administrativa, o que demonstra a importancia da analise deste caso, a conclusdo que
se apresenta a seguir é a eleicdo de parametros e etapas que devem ser observados pela
autoridade de concorréncia brasileira na analise de um exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual como infracdo a ordem econdmica e, especificamente, se tais
parametros foram observados e investigados no caso das autopecas, de acordo com o
exposto no Ultimo parecer opinativo. Essa tarefa foi permitida pelo estudo e exposicéo de
cada um dos pontos apresentados no decorrer deste trabalho, eis que imprescindiveis para

esta conclusao.
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Na analise de uma infracdo a ordem econdmica por meio de um direito de
propriedade intelectual, algumas consideragdes devem estar previamente definidas. Nesse
sentido, primeiramente, destaca-se que um direito de propriedade intelectual ndo implica,
necessariamente, na conferéncia de poder de mercado ao seu titular. A garantia da
exploracdo exclusiva de determinado bem imaterial significa a imunidade da atividade de
outras empresas quanto ao objeto tutelado, de tal maneira que outros produtos substitutos,
que exercam a mesma funcdo, podem concorrer com o objeto do direito de propriedade
intelectual no mesmo mercado, inexistindo assim um poder de mercado. De todo modo,
ainda que um direito de propriedade intelectual resulte em poder de mercado, o que
usualmente acontece, como na garantia de um titulo de um desenho industrial a uma peca
de automovel - que ndo possui substitutos -, ndo ha ilicitude, tendo em vista que o poder de
mercado apenas sera punido na hipdtese de abuso.

Assim, o primeiro pressuposto de anlise de uma infracdo € a verificagdo de poder
de mercado mesmo na hipétese de direito de propriedade intelectual, eis que este nem
sempre significa a conferéncia de um poder de mercado ao seu titular.

No caso das autopecas, foi identificado o poder de mercado em cada um dos
mercados relevantes definidos como o mercado de cada uma das pecas separadamente, por
exemplo, a lanterna esquerda de um modelo de automdvel representa um mercado
relevante no qual a montadora, titular do desenho industrial da pega, possui poder de
mercado tendo em vista que ndo ha substitutos para aquela peca, em caso de reposicdo,
além da existéncia de barreira a entrada decorrente do proprio direito de propriedade
intelectual que impede a reproducéo da pe¢a por um terceiro.

A investigagdo realizada pela Superintendéncia-Geral analisou ainda o argumento
das pecas tunning serem substitutas as pecas originais, porém concluiu que a peca tunning
atende a interesses e expectativas distintas dos consumidores, de tal forma que ndo seria
substituta para uma peca que mantém o desenho original do veiculo.

Definido o mercado relevante e identificado o poder de mercado, a analise que deve
ser realizada é da existéncia de abuso de poder de mercado em cada um dos mercados
identificados. No entanto, observa-se que, pelo exposto no ultimo parecer opinativo dos
autos, a investigacao realizada pelo Cade néo analisou a existéncia de abuso de poder em

cada mercado relevante.
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A andlise do abuso de poder de mercado se da com a identificacdo da intencdo do
agente em alcangar determinados objetivos elencados em quatro incisos do artigo 36 da Lei
de Defesa da Concorréncia. A analise de tais incisos pode levar a concluséo, indevida, de
que o exercicio de direito de propriedade intelectual significa uma conduta
anticoncorrencial, isso porque estdo elencados como objetivos que definem uma infracéo a
ordem econdmica a limitacdo da livre concorréncia e da livre iniciativa (inciso | do artigo
36) e a dominacdo de mercado relevante (inciso Il do artigo 36), que sdo considerados
inerentes a um direito de propriedade intelectual.

No entanto, deve-se destacar que nao se esta diante de “qualquer ato” em que a
discussdo da ilicitude anticoncorrencial esta na anélise do resultado anticompetitivo da
acdo como foi destacado pela Superintendéncia-Geral®*, mas do exercicio de um direito de
propriedade intelectual, cuja analise prescinde de outra consideracdo previa.

Como visto, o direito de propriedade intelectual garante imunidade da atividade de
terceiros quanto ao objeto tutelado. Essa caracteristica implica na restricdo da liberdade de
iniciativa de um terceiro e, consequentemente, numa restricdo a livre concorréncia.

No entanto, essa limitacdo é fruto da consciéncia do legislador na elaboracdo das
regras do direito de propriedade intelectual que considerou os principios de livre iniciativa
e livre concorréncia, porém os afastou por um determinado periodo em relacdo a um
determinado bem imaterial. O fundamento para tal afastamento est4d na propria livre
iniciativa e livre concorréncia a longo prazo, por meio de um incentivo a inovacdo. Desse
modo, ainda que haja limitacdo a tais principios de maneira imediata, ao se analisar todo o
cenario do direito de propriedade intelectual, h4& um fomento a tais principios. Assim, a
detencdo de direito de propriedade intelectual ndo significa, de forma imediata, uma
conduta anticoncorrencial, tendo em vista que ainda que haja uma limitacdo a livre
iniciativa e a livre concorréncia no cenario atual, h& um fomento a longo prazo. Esse
aspecto deve ser observado na consideracdo de um direito de propriedade intelectual como
infracdo a ordem econbémica, de tal forma que o objetivo previsto no inciso | do artigo 36

da Lei de Defesa da Concorréncia deve ser analisado sob essa leitura.

3% Como disposto na Nota Técnica n. 15/2016, par. 313 a 315: “no ambito antitruste (...) todo e qualquer
ato (acdo) pode ter por objeto ou pode causar alguns efeitos, como a limitagdo/falseamento da livre
concorréncia (...) a discussdo da ilicitude antitruste se d4 a partir do resultado anticompetitivo das
acdes (...) Trata-se, sim, de uma sistematica especifica, atrelada & realidade do mercado e & dogmaética
antitruste, que ndo havendo sentido em se falar a respeito da necessidade de um ‘tipo antecedente’ para
justificar a aplicagdo da regra da razéo” (grifo nosso).
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A dominacdo de mercado relevante, objetivo previsto no inciso Il do artigo 36, ndo
¢ consequéncia imediata do direito de propriedade intelectual, como verificado
anteriormente na analise do poder de mercado, ainda assim, destaca-se que a propria Lei de
Concorréncia relativiza esse objetivo ao dispor que a dominagdo do mercado por méritos —
e uma invengao ou criagdo representa exatamente uma maior eficiéncia do agente — néo
caracteriza um ilicito (artigo 36, paragrafo 2°).

Tais consideracdes sdo importantes e levam a um pressuposto fundamental na
identificacdo de infracdo a ordem econémica: um direito de propriedade intelectual apenas
sera ponderado com os principios da livre iniciativa e livre concorréncia se ndo estiver
devidamente exercido, na exata consideracdo do legislador ao prever tal regra, tendo em
vista que a outorga desse direito teria previsto uma limitacdo na atuacdo de outros agentes
no escopo do que é protegido, por isso ha a necessidade de se verificar e provar o ndo
cumprimento da finalidade para a qual o direito foi criado (abuso de direito) a fim de
analisar se esta limitacdo ndo € indevida.

Apenas se verificado e provado que a limitacdo da atuacdo de outros agentes nédo
cumpre a finalidade para a qual o direito de propriedade intelectual foi pensado é que se
continua a analise de uma infragdo a concorréncia por meio de um direito de propriedade
intelectual. Desse modo, ap6s a verificacdo do poder de mercado, 0 segundo pressuposto
na analise deste tipo de conduta é a existéncia de abuso de direito de propriedade
intelectual.

Assim, ndo se discorda da afirmacdo da Superintendéncia-Geral de que “mesmo a
existéncia de uma permissdo positiva estatal ndo seria capaz de impedir a necessaria
avaliacdo concorrencial a respeito dos efeitos das praticas no ambito mercadolégico-
concorrencial”®®, porém tais efeitos devem ser apenas analisados se o objetivo para o qual
determinada “permissdo positiva” foi criada ndo foi vislumbrado no caso, haja vista que na
“permissdo positiva”, efeitos, inclusive negativos, foram previstos3®®. Assim, apenas se
deve continuar a andlise da existéncia de uma conduta anticoncorrencial se o exercicio do

direito de propriedade intelectual for contrario aos objetivos para os quais foi criado, o que

3% Nota Técnica n. 15/2016, par. 315.
3% Assim foi exposto pelo Conselheiro-Relator: “o direito antitruste dispde-se a aceitar essa aparente e
temporaria restricdo a concorréncia do ponto de vista estatico, que no curto prazo pode até mesmo causar
diminuicdes da oferta, aumentos de precos e exclusdo de consumidores, em favor de uma eficiéncia
dindmica, que no longo prazo aumentard a competicdo por inovacGes e a introducdo de novos e melhores
produtos e servigos, em favor do desenvolvimento econdmico e dos consumidores”.
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deve estar devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que se trata de um direito
previsto e concedido pelo Estado.

Os objetivos de um direito de propriedade intelectual sdo a promocao de inovacéo e
a garantia de acesso a tal inovacdo, seja enquanto vige a exclusividade de exploracao pelo
detentor do titulo, seja apds o periodo exclusivo em que deve estar em dominio publico.

A investigacdo de abuso de direito de propriedade intelectual estd presente no
relevante precedente europeu sobre o tema trazido neste estudo, caso Microsoft. Ainda que
ndo tenha sido pontuada como pressuposto previo da analise da infracdo, foi realizada uma
investigacdo para verificar se a recusa da Microsoft em compartilhar informacdes relativas
a interoperabilidade impedia a promocao ou 0 acesso a inovagdo no mercado de sistemas
operacionais em rede.

Dentre algumas “circunstancias excepcionais” pontuadas pela Comissdo Europeia
para a identificacdo da infracéo, a autoridade verificou que a conduta da Microsoft impedia
o0 langcamento de um produto novo por outros agentes, além de impedir o “desenvolvimento
técnico” do mercado como um todo, num prejuizo direto aos consumidores. Na analise das
justificativas objetivas apresentadas, a Comissdo analisou ainda que eventual desincentivo
da Microsoft em inovar decorrente do compartilhamento das informag6es aos concorrentes
seria compensado pelo incentivo a inovagdo da totalidade do setor, numa preocupagéo com
o cumprimento da funcdo para a qual um direito de propriedade intelectual é criado:
promocao e 0 acesso a inovacao.

Para tanto, a Comissao Europeia se baseou em pesquisas de mercado para verificar
a opini&o dos consumidores sobre os produtos dos outros agentes no mercado, aceitacao de
um produto novo no mercado, além estudos econdmicos e uma longa anélise de dados de
mercado descrita na decisdo do Tribunal de Primeira Instancia.

Assim, a Comissdo verificou o descumprimento da funcdo do direito de
propriedade intelectual, ainda que ndo tenha ficado evidente nos autos se a Microsoft
detinha, de fato, direitos de propriedade em relacdo as informacdes investigadas, partindo-
se de uma analise ainda mais conservadora, €is que considera a garantia de exclusdo de
terceiros previstas por um titulo devidamente outorgado.

Na investigacdo realizada pela Superintendéncia-Geral no caso das autopecas,
identifica-se nas “circunstancias especiais” — numa alusdo as “circunstancias excepcionais”

dos precedentes europeus — uma analise sobre a existéncia de abuso de direito de
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propriedade intelectual. Foram elencadas as circunstancias de (i) falta de pecas, (ii)
discriminacgdo de precos e (iii) imposicao de titulos invalidos. Destaca-se que, cada uma
dessas situacOes, se devidamente comprovadas, ausentes as justificativas plausiveis para
tanto, representariam um abuso de direito de propriedade intelectual, eis que contrarias ao
objetivo de promover e dar acesso a inovagéo.

Considerando que 0 que estd em discussdo séo direitos constitucionalmente
previstos e institucionalmente garantidos, que passaram por uma analise prévia do Estado,
tais circunstancias devem ser investigadas a exaustao, com pareceres e estudos econdmicos
e conclusdes fortemente embasadas. Ndo deve haver dividas de que o exercicio de um
direito de propriedade intelectual estd em descompasso com a funcdo de promover e dar
acesso a inovacao para ser caracterizado abusivo.

Quanto a falta de pecas, contudo, pelo que foi apresentado na Nota Técnica, nao
teria sido realizada uma analise muito profunda de tal circunstancia. A Superintendéncia-
Geral teria verificado tal situagdo por meio de apenas vinte e seis relatos, entre matérias
jornalisticas, acGes civis, entrevistas, reclamacdes de consumidores em diferentes meios de
comunicacdo; além de trazer uma observacdo de que, ainda que tais relatos ndo sejam
especificamente relacionados as pecas objeto de um registro de desenho industrial, tal
analise deveria ser considerada, tendo em vista que as montadoras, ao ingressarem com
acOes judiciais em face das fabricantes, ndo se limitariam as pecas protegidas por um titulo
de desenho industrial, mas as pe¢as automotivas em geral.

Né&o se verifica uma comprovacado de que a falta de pecas € decorrente do exercicio
de direito de propriedade intelectual. Primeiramente, ndo se observa um estudo que
evidencie a relacdo entre a imposi¢do do direito de propriedade intelectual garantido e a
auséncia de pecas. Ainda, destaca-se que uma acdo judicial em face dos fabricantes
independentes apenas sera exitosa & montadora se esta comprovar a detencdo de um titulo
de propriedade intelectual, de tal maneira que o argumento de que as pecas em geral, ndo
protegidas por um direito de propriedade intelectual, seriam afetadas pela imposi¢do dos
desenhos industriais ndo teria embasamento. Assim, a apresentacdo de relatos que nédo se
referem a uma peca protegida por um desenho industrial, além da ndo identificacéo precisa
entre a detengdo do registro e a auséncia da peca, enfraquece a analise realizada. Ademais,
ndo se observa preocupacdo com eventuais justificativas das montadoras para a falta de

pecas em relacdo a cada um dos relatos pontuados, como o fato de as montadoras terem
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que distribuir todas as pecas em todo o pais, 0 que ndo acontece com as fabricantes
independentes que podem escolher as pecas mais rentaveis e o local de comercializacéo
com mais demanda (cherry picking®®’).

N&o ha davidas de que se comprovada que a falta de pecas é decorrente da detencédo
do registro da peca, sem justificativas plausiveis, haveria abuso de direito de propriedade
intelectual, eis que ndo haveria acesso ao objeto tutelado, ou seja, estar-se-ia diante de um
impedimento de acesso a inovacao.

Quanto a diferenciacdo e/ou discriminacdo de precos, a Superintendéncia-Geral
teria observado a existéncia de discriminagéo de pregos perante um mesmo consumidor em
momento distintos do seu consumo — na compra de um carro novo e no momento da
compra de uma peca de reposicdo. Foi ainda destacado estudo do Ministério Publico do
Estado de Sdo Paulo de que um modelo especifico de veiculo montado com pecas de
reposicdo sairia quatro vezes mais caro que um carro novo. A Unica explicacdo para esta
situacdo encontrada pela Superintendéncia-Geral foi a auséncia de pressdo competitiva na
venda de autopecas.

Ocorre que a racionalidade econdmica para tal diferenca dos precos das pecas de
um carro novo para as pecas de reposicdo pode estar no fato de que as trés montadoras
investigadas neste caso produzem carros populares, de tal maneira que a venda de um carro
novo a um valor inferior e das pecas a um valor superior pode significar a estratégia de
negocios da empresa, com ganhos de eficiéncia aos consumidores. Ademais, a venda de
pacotes justifica a eventual reducdo de preco, assim, a venda de um automével com todas
as pecas, pode significar a reducdo do valor dos componentes. De todo modo, ndo se
verifica um estudo econémico de que tais precos seriam abusivos, uma analise das
eficiéncias de uma estratégia comercial no mercado de venda de veiculos ou uma anélise
dos custos das montadoras na manutencdo e fornecimento de todas as pecas em todo o
pais.

Neste ponto, apresentam-se ainda dados das montadoras representadas sobre o
lucro operacional obtido com a comercializacdo de pecas € 0 com a venda de veiculos
novos. A diferenca é alarmante; no entanto, nao fica evidente se o valor mais alto obtido na
comercializacdo das pecas & decorrente de pecas protegidas por registro de desenho

industrial. Observa-se, nesse sentido, argumento das montadoras quanto a imprecisdo de

397 Termo que faz alusdo a colheita de cerejas, em que o colhedor seleciona apenas as melhores frutas.
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uma analise de lucro advinda da comercializacdo de pecas, isSo porque a maior parte das
pecas comercializadas ndo seriam registradas.>® Assim, ndo fica evidente se o lucro
“excessivo” é decorrente da detencdo de um registro de desenho industrial e sendo, se ndo
haveria justificativas para tanto.

N&o ha duvidas de que a apresentacdo de um preco que impega 0 acesso do
consumidor ao bem inovador resulta em abuso de direito de propriedade intelectual,
porém, mais uma vez, a comprovacdo deste abuso ndo deve suscitar davidas.

Quanto a imposicao de titulos invalidos, a analise apresentada é que as montadoras
utilizariam de manobras para aumentar o periodo de um desenho industrial, ao registrar as
pecas e 0 modelo completo do veiculo, separadamente. Ainda, é pontuado que muitas
pecas seriam repetidas de um modelo para outro, ndo dispondo de qualquer inovacéo, que
Ihes permitissem obter um novo titulo de propriedade intelectual.

Este ponto é bastante sensivel, considerando que n&o haveria abuso de direito de
propriedade intelectual se inexistente um direito legitimo que possa ser abusado. Ainda
assim, questiona-se se cabe a Superintendéncia-Geral concluir que um registro é invalido;
primeiramente, porque a concessao do titulo é realizada por autoridade competente na
matéria, o INPI, que analisa os requisitos legais para a concessdo de um registro; além
disso, ha previsdo especifica na Lei de Propriedade Industrial para a declaracéo de nulidade
pelo INPI, em um processo administrativo, ou pelo Judiciario, em uma acéo judicial, em
caso do ndo cumprimento dos requisitos legais na obtencdo de um titulo.

Ademais, verifica-se que nas a¢des judiciais impetradas pelas montadoras para
protecdo do seu direito, destacadas no Gltimo parecer opinativo da Superintendéncia-Geral,
ndo ha& declaracdo de nulidade do titulo, ainda que haja manifestacdo de certo

399 Assim, verifica-se que se trata da

“desconforto” com a situagdo originada por este titulo
discussdo de um titulo cuja validade é admitida pelo 6rgdo especializado e pelo Judiciario.

Notadamente, é pontuada decisdo judicial, em acdo de uma fabricante de autopecas, que

3% Especificamente, a Fiat dispds que, de 2500 a 3000 pecas por ela fabricadas, somente 11 seriam
protegidas por direitos de propriedade industrial, resultando em apenas 20% de seu faturamento no mercado
secundario, e 1,2% do faturamento total da empresa no Brasil. A Ford afirmou que, de 4000 pecas, apenas 64
possuiam direito de propriedade intelectual, o que representaria menos de 1% do seu faturamento no mercado
brasileiro. Voto do Conselheiro-relator, p. 31.

3% Trecho da decisdo do Desembargador Galdino Toledo Jdnior, no caso DPF/Ford, de 30 de outubro de
2007: “Confesso que me incomodou a hipdtese de dar protecio ilimitada a desenho industrial desse setor de
pecas automotivas (...). Talvez fosse a hipdtese de se admitir a restricdo da Lei de propriedade intelectual,
nesse caso apenas a outras montadoras para que essas ndo se aproveitassem do trabalho de criacdo envolvido
para agregé-lo ao seu préprio produto” (Nota Técnica n. 15/2016, par. 261).
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anulou os registros de uma das montadoras, no entanto, a sentenca teria sido reformada em
segunda instancia*®,

Ainda que a analise da validade do titulo de desenho industrial ndo seja
competéncia da autoridade de concorréncia e a decisdo pela invalidade ndo deva ser
perquirida por este 6rgdo administrativo, cabe destacar pareceres e opinides especializadas
que analisaram a invalidade da concessdo de um titulo de desenho industrial a uma peca
automotiva.

401 3inda em 2009, Newton

Em parecer sobre a investigacdo a pedido da Anfape
Silveira expbs entendimento de que o produto objeto da protecdo de design € o automdvel
como um todo, o qual determina o fator estético, requisito da concessdo de um desenho
industrial, e ndo as pecas isoladamente. Explica-se que a Lei de Propriedade Industrial
exige a originalidade no sentido da distintividade, ou seja, as pecas isoladas ndo constituem
desenho industrial a ser protegido, por ndo serem distintivas®®?. Nesse sentido, o
dispositivo legal: “o desenho industrial ¢ considerado original quando dele resulte uma
configuragdo visual distintiva, em relacdo a outros objetos anteriores™® (grifos
N0SSO0S).

Ademais, destaca-se que a Lei de Propriedade Industrial ndo prevé a protecdo de
partes de um desenho industrial, como prevé especificamente para outra modalidade de
direito de propriedade intelectual, o modelo de utilidade*®*. Ou seja, enquanto em um
modelo de utilidade admite-se a protecdo de uma parte, isso ndo acontece com o desenho
industrial. O objeto de desenho industrial deve corresponder, por si s0, a uma configuracéo
visual distintiva que o distinga de outros objetos anteriores. Ora, no caso de pecas de
automavel, ha dificuldade em se distinguir um para-lama de um modelo para outro de um
modelo mais novo. De tal forma que, pela natureza, o objeto que significa uma

configuracdo visual distintiva € a carroceria como um todo, com todas as suas pegas.

400 Sentenga no processo n. 0809326-30.2010.4.02.5101, 252 Vara Federal do Rio de Janeiro, de 14 de maio
de 2012, Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, destacada na Nota Técnica como “caso Orgus”, no par.
266 e seguintes.
401 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 221-256
402 «“A finalidade precipua da protecdo ao design industrial é estimular o desenvolvimento da criatividade no
campo dos produtos industriais. O produto, no caso, é a carroceria como um todo, e ndo as partes isoladas
que ndo passam de consequéncia do projeto, ‘consequéncia’ essa utilizada pelas montadoras para o exercicio
abusivo de controlar o mercado de reposi¢ao”. (Ibidem, p. 246).
403 Artigo 97 da Lei de Propriedade Industrial.
404 Artigo 9° da Lei de Propriedade Industrial: “objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo
industrial [...]” (grifos nossos).
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Assim, pecas isoladas do conjunto ndo constituiriam desenho industrial, por ndo
serem distintivas, de tal forma que o0s registros das pecas automotivas seriam nulos ou
ineficazes em relagdo aos fabricantes independentes, ndo cabendo as montadoras realizem
pedidos para a obtencdo de tais titulos e, consequentemente, ingressarem com medidas
judiciais ou extrajudiciais em face dos fabricantes independentes tendo em vista que nédo
haveria direito a opor.

Nota-se, por esta opinido, que ndo se estaria diante de um abuso de direito no caso
das autopecas, eis que inexistiria um direito a ser abusado. Ademais, a conclusdo pela
invalidade de um desenho industrial de uma peca automotiva pontuada acima se pautou em
anélise eminentemente de direito de propriedade intelectual, cujo estudo ndo se exige da
Superintendéncia-Geral.

Assim, verifica-se que a alegacdo da imposicdo de titulos invalidos realizada pela
Superintendéncia-Geral é pertinente, porém ndo cabe a esta autoridade realiza-la, tanto que
a conclusdo desta autoridade vai de encontro as decisdes de 6rgdos competentes, INPI e
Judiciario, que ndo teriam manifestado opinido pela invalidade do titulo, ou mesmo a
opiniBes de especialistas da area, que discordam da validade do titulo garantido a pecas
automotivas em geral e ndo apenas em algumas situacOes identificadas pela
Superintendéncia-Geral.

A depender da conclusdo sobre a invalidade de um direito de propriedade
intelectual, o remédio € distinto. Nesse sentido, a conclusdo da Superintendéncia-Geral das
circunstancias elencadas é de que haveria uma extensdo indevida do titulo de desenho
industrial aos fabricantes independentes, de tal forma que esse direito ndo deveria ser
oposto em relacdo a tais agentes - diferentemente da opinido apresentada de que ndo
haveria titulo a opor, de tal forma que a controvérsia acabaria nesta conclusao.

Independente da opinido pela validade do titulo em questdo que, como visto exige
uma anélise especializada, ndo cabendo a autoridade de direito da concorréncia fazé-lo, e
considerando os titulos como validos para a continuacdo de analise dos pressupostos de
uma infracdo pretendida, destacam-se as circunstancias de falta de pecas e discriminacao
de precos pontuadas pela Superintendéncia-Geral. Tais circunstancias podem significar
abuso de direito de propriedade intelectual, eis que impedem o acesso a inovagdo. No
entanto, como visto, ndo se observa uma investigacdo exaustiva de tais pontos pelo exposto

no ultimo parecer opinativo, de tal forma que tais situacBes ndo estariam devidamente

142



analisadas e comprovadas para serem consideradas um abuso de direito de propriedade
intelectual.

Ainda que o parecer opinativo tenha analisado diversos pontos, ndo o fez de forma
sistematica, de tal forma que a auséncia de uma investigagdo mais profunda das
circunstancias de auséncia de pecas ou da discriminagédo dos pregos, por exemplo, reflete a
importancia em se estabelecer o abuso de direito como pressuposto de analise de uma
infracdo a ordem econémica por meio de um direito de propriedade intelectual.

A identificacdo de um abuso de direito de propriedade intelectual € importante para
ndo se investigar situacBes que sejam decorrentes simplesmente da detencéo e exercicio
daquele direito, devido a exclusividade de atuacdo e consequente exclusdo de terceiros e
concorrentes. Assim, caso nao seja provada a existéncia de um abuso de direito de
propriedade intelectual por outras circunstancias, como a falta de pecas e discriminacgéo e
elevacdo de pregos por conta do exercicio de um direito de propriedade intelectual, ndo se
poderia chegar a conclusdo de que a exclusdo dos fabricantes independentes de autopecas,
por si s, seria um problema concorrencial.

Primeiramente, porque como Visto, 0 objetivo de limitar a concorréncia e a livre
iniciativa a ser identificado numa infracdo a ordem econdmica demanda uma leitura
especifica diante de um direito de propriedade intelectual, eis que se deve considerar o
cenario a longo prazo para estes principios. Em segundo lugar, as medidas impetradas
pelas montadoras em face dos fabricantes independentes, se destinadas a proteger direitos
de propriedade validos, ndo representariam uma inibicdo a inovagdo, visto que 0s
fabricantes sdo apenas reprodutores das pegas e ndo apresentam qualquer inovagdo ao
mercado. Assim, estar-se-ia diante de uma situacdo de simples exercicio de um direito de
propriedade intelectual, no cumprimento da fun¢do para quais foi criado, de tal forma que
tais medidas ndo significariam um exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual
como infracdo a ordem econdmica.

Caso seja identificado e provado o abuso de direito de propriedade intelectual,
passa-se a andlise das eficiéncias da conduta, considerando o efeito positivo liquido ao
bem-estar dos consumidores e & propria inovacao, haja vista que esta também pode ser

identificada entre os objetivos do direito da concorréncia.
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