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RESUMO

Afirma que a visão clássica do Direito In-
dustrial, como o conjunto de regras de
regulamentação de um monopólio legal,
não corresponde às exigências da socieda-
de atual, cujas necessidades de acesso a
novas tecnologias a um baixo custo tor-
nam-se cada vez mais prementes.
Efetua breve incursão histórica que elucida
a função econômica atual dos privilégios de
invenção e retrata a evolução tanto da mar-
ca quanto da patente, destacando sua rele-
vância como instrumento de concorrência,
de diferenciação de produtos e, em conse-
qüência, como forma de acesso dos consu-
midores a alternativas diferenciadas.
Conclui que não há falar-se em complemen-
taridade entre Direito Industrial e Concor-
rencial, tampouco cogitar-se de derrogação
das regras do último pelo primeiro.
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É famosa a observação de Ascarelli a
respeito da complementaridade entre Di-
reito Industrial e Direito da Concorrência1.
Afirma o grande comercialista que, onde
não existir a patente ou a marca, o inventor
ou usuário do signo distintivo pode-se fa-
zer valer do Direito da Concorrência, aí
entendido em vertente mais fortemente
privativa, isto é, como um meio de prote-
ção do concorrente.

Essa afirmação revela a visão clássica
do Direito Industrial como o conjunto de
regras de regulamentação de um mono-
pólio legal2. Como bem sabido, essa visão
clássica não é capaz de fazer frente às exi-
gências da sociedade moderna, cujas ne-
cessidades de acesso a novas tecnologias,
com baixo custo, são cada vez mais pre-
mentes. É preciso então revisitar a idéia clás-
sica de monopólio, verificando se o mo-
derno Direito Concorrencial não impõe
uma revisão de conceitos, exigindo uma
proteção da garantia institucional da con-
corrência mesmo no campo do Direito
Industrial. Essa visão, que vem sendo reco-
nhecida de forma tópica em tratados inter-
nacionais e na própria Lei brasileira, deve
ganhar sistematicidade teórica para ser bem
compreendida e aplicada com coerência.

1 NOTÍCIA HISTÓRICA

Os antecedentes remotos das paten-
tes já são encontrados no Ancien Régime.
Ali se concediam privilégios aos inventores,
não para incentivá-los à pesquisa e ao pro-
gresso científico, mas porque se entendia
que desempenhavam um ofício no interes-
se público. Os mestres de ofício desempe-
nhavam verdadeiro ofício público, o de
ensinar os aprendizes. Não é à toa que os
períodos de privilégio são exatamente múl-
tiplos dos prazos de aprendizado nas
guildas3. Serviam, portanto, para garantir a
utilização exclusiva e proteger aquela guilda,
enquanto os aprendizes eram treinados na
fabricação do produto sob privilégio.

Essa origem remota justifica, portan-
to, plenamente a visão das patentes como
um monopólio legal, excepcional em rela-
ção a qualquer regra concorrencial. Tam-
bém na baixa idade média, o mercantilismo
reinante influencia a conformação do di-

reito das patentes. A patente serve quase
como certificação de qualidade estatal nas
distantes colônias4.

Os antecedentes remotos das mar-
cas também demonstram a mesma ori-
gem, ligada diretamente a interesses
mercantilistas. Assim é que, na era
mercantilista, a marca surge como garan-
tia estatal do produto. A obtenção da
marca era uma certificação de que pro-
cessos regulares de produção eram segui-
dos5. O produto poderia, então, ter maior
aceitação no mercado internacional.

Com o fim do Ancien Régime, no en-
tanto, a função econômica do sistema do
Direito Industrial sofre uma revisão pro-
funda. Essa revisão é decorrência direta dos
princípios transformadores da organização
do trabalho e da produção, introduzidos
pela revolução industrial.

Central nessa nova ordem é a quebra
do poder dos corpos econômicos e políti-
cos intermédios, objetivando o fortaleci-
mento do Estado. A quebra dos monopó-
lios das guildas, a liberalização do exercício
de qualquer profissão e conseqüentemen-
te a liberdade de competição ganham, en-
tão, relevo fundamental.

Essa mudança no cenário econômico
induz a intensas transformações no funda-
mento econômico e, a médio prazo, na
disciplina jurídica tanto da patente quanto
da marca.

Em um cenário de tal modo transfor-
mado, perde sentido a justificação das pa-
tentes, com base nos velhos privilégios
medievais. Ganha enorme significado, por
outro lado, o estímulo à criatividade e à
invenção. Num mundo de livre competi-
ção, esse é o elemento fundamental para o
estímulo individual e o progresso econômi-
co. Surgem, nessa época, então, as leis ten-
dentes a proteger as patentes. Uma das
primeiras delas é a lei francesa de 1791 que
atribui aos inventores os chamados brevets

d’invention6.
Seguem-se, no século XIX, numerosas

outras legislações que prevêem e consa-
gram os privilégios de invenção. Durante
todo o século XIX, o grande problema, ain-
da resquício do sistema corporativo, é o do
reconhecimento das patentes estrangeiras.

O sistema exclusivamente nacional de Di-
reito Industrial faz com que os importado-
res nacionais possam registrar as patentes
como brevet d’importation. A visão
corporativa, antes limitada às corporações
de ofício, agora transforma-se em um
corporativismo nacional.

O crescimento do comércio mundial
obviamente não pode conviver com um
tal desestímulo. Daí uma das principais ra-
zões para a celebração da Convenção de
Paris, em 1883, criando um sistema inter-
nacional de reconhecimento de patentes.

De outro lado, o sistema da marca
como garantia de qualidade estatal perde
sentido com a revolução industrial. A mar-
ca deixa de ter fundamento no interesse do
Estado e ganha sentido como forma de
distinção do produto do empresário. A
marca passa a ser uma forma de ligação do
produto à clientela, mediante a diferencia-
ção dos demais produtos. Não é à toa que
a lei francesa de 1857 define marca como
signe servant à distinguer les produits d’une

fabrique ou les objets d’un commerce. A lei
alemã de 1874 vai na mesma direção7.

O sentido de ambas as evoluções,
tanto da marca quanto da patente, pare-
ce ser o da desestatização dos interesses
envolvidos. No entanto, o princípio que a
substitui é um princípio concorrencial
bastante privatista. Trata-se de reconhecer
um verdadeiro privilégio, derrogatório das
regras concorrenciais, consistente no di-
reito de utilização exclusiva da patente ou
marca. Então, não mais fundado em uma
outorga estatal, mas sim no direito decor-
rente da prioridade na idéia. A meritologia
típica do capitalismo ganha então sua ex-
pressão mais elevada.

A superação desse tipo de justificativa
e raciocínio decorre menos de uma evolu-
ção do Direito Industrial e mais de uma
nova concepção de concorrência. Evoluin-
do o Direito Concorrencial de uma defesa
privada do concorrente para uma defesa
pública da instituição “concorrência” (o que
rigorosamente passa a ocorrer desde a pro-
mulgação da primeira lei de direito antitruste
no sentido publicista, o Sherman Act, em
1890), o tratamento de qualquer instituto
que a restrinja tem de ser modificado. Mo-
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nopólios devem ser admitidos na menor extensão possível e, mes-
mo quando admitidos, é de ser reconhecida sua função social. A
essa luz, a função econômico-jurídica dos institutos de Direito In-
dustrial muda substancialmente de figura.

2 FUNÇÃO ECONÔMICA

Essa breve e superficial notícia histórica ajuda muito a elucidar
a função econômica atual dos privilégios de invenção.

Os sistemas de proteção de patente e de marca não mais
servem a um objetivo protecionista estatal. Na era pós-revolução
industrial, sua relevância pública está exatamente em constituir meio
poderoso de proteção e estímulo à concorrência. Sua justificação
passa a ser, portanto, eminentemente concorrencial.

A marca, em vez de garantia estatal de qualidade, incorpora
todas as características que o mercado atribui ao bem. Incorpora,
portanto, a reputação do bem, e é um poderoso veículo de trans-
porte de preferências. Tão poderoso que, por vezes, é capaz, por si
só, de concentrar as preferências, constituindo um poderoso meio
de criação de monopólios. Não há mais qualquer resquício da
certificação estatal de qualidade. No mundo moderno, essa função
é exercida pelas regras administrativas de certificação de produtos
e pelos dispositivos do Direito do Consumidor.

A proteção à invenção industrial serve, por outro lado, ao
estímulo criativo. Impedindo o free-riding, ou seja, o aproveitamen-
to por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados
dela advindos, estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual.
A repressão ao free-riding encontra, portanto, um fundamento
eminentemente concorrencial.

A demonstração do fundamento concorrencial do Direito
Industrial tem uma conseqüência importantíssima. Mesmo caracte-
rizado como monopólio, sendo sua justificativa concorrencial (v.
itens 3 e 4 infra), ele não é mais uma disciplina extravagante. Não
está infenso, portanto, à aplicação do direito antitruste. Conseqüên-
cia disso é que o direito à patente ou à marca não mais pode ser
visto como propriedade ou privilégio de seu titular. Entendido como
meio de tutelar a concorrência (no sentido institucional), assume a
função principal de garantir o acesso e escolha dos consumidores.
Assim, ao contrário do que normalmente se acredita, a compreen-
são do Direito Industrial dentro da lógica institucional do Direito
Concorrencial é a única capaz de dar ao primeiro a conotação
publicística de que este necessita. Isso se faz sentir tanto na amplia-
ção dos deveres de compartilhamento do titular do privilégio quan-
to na imposição ao seu titular de funções públicas.

desaplicação do Direito Concorrencial, o Direito Industrial é um
caso especial de sua aplicação.

Essa afirmação é tanto mais verdadeira quanto mais público
ou institucional se reconheça o interesse a ser protegido pelo Direi-
to Concorrencial. Como prova disso, naqueles sistemas, tal qual o
alemão, com disciplinas completamente diversas para o Direito
antitruste – entendido nesse sentido institucional publicista (GWB)
– e o Direito Concorrencial – entendido no sentido de proteção da
empresa e sua clientela (UWG)8 –, as relações com o Direito Indus-
trial são diametralmente opostas. Os intérpretes da UWG afirmam,
expressamente, na linha Ascarelliana, que Direito da Concorrência
e Direito Industrial são disciplinas complementares, formando em
seu conjunto a proteção jurídica do estabelecimento comercial
(gewerblichen Rechtsschutz)9.

No Direito antitruste, de inspiração mais publicista, a interse-
ção entre ambos é amplamente reconhecida, sendo que a lei
antitruste contém um dispositivo expresso e exclusivo a respeito do
abuso de patentes (§20, GWB), que deixa clara a inspiração
concorrencial do Direito Industrial ao afirmar que ocorre abuso
concorrencial quando a utilização for além do objeto de proteção
da patente (über den Inhalt des Schutzrechtes hinausgehen).

3 CONSEQUÊNCIAS SOBRE A FATTISPECIE

A imanência dos princípios concorrenciais ao Direito Indus-
trial é demonstrada em uma série de regras sobre marcas e paten-
tes. Enumerá-las é impossível nesta sede. Desse modo, o que se
procurará fazer aqui é, basicamente, apenas alinhar os princípios
gerais que demonstram esse inter-relacionamento.

3.1 DEFINIÇÃO DE PATENTE E MARCA

O primeiro desses princípios está exatamente na definição de
patentes e marcas. Como visto acima, transformado o caráter do
Direito Concorrencial, necessariamente superada deve ser a con-
cepção da disciplina das marcas e patentes como um corpo de
regras de exceção aos princípios concorrenciais. Com efeito, se
esses institutos têm como inspiração principal o estímulo à concor-
rência e esta é definida como garantia material (e não apenas
formal) da liberdade efetiva de escolha do consumidor, então é
preciso redefinir marcas e patentes.

No caso do Direito Industrial, a proteção é uma propriedade
dinâmica e não estática, isto é, trata-se de proteger o direito de
utilização e não a titularidade do bem objeto da produção em si.
Isso não deve nos levar, no entanto, a crer que é objetivo da norma
a criação de um conjunto de regras excepcionais à concorrência. A
lei de concorrência procurou deixar essa característica bem clara
ao estabelecer no art. 15 a sujeição de todos, inclusive os monopó-
lios legais, ao Direito Concorrencial.

A demonstração da instrumentalidade da utilização do termo
“monopólio legal” e a evidenciação do tipo de direito que se pretende
conferir por meio das marcas e patentes ficam também claras, uma
vez analisado o dado econômico. Como destaca a doutrina, já vai
longe o tempo em que se acreditava que marcas e patentes confe-
riam verdadeiro monopólio no sentido econômico. Em um mundo
que se sofistica e se especializa, as marcas e patentes nem sempre
conferem poder no mercado. A não ser nos ramos de alta tecnologia,
em que  a patente efetivamente gera monopólio, ao menos temporá-
rio, praticamente todos os produtos, mesmo quando
substituíveis, são dotados de patentes. Produtos patenteados

Com o fim do Ancien Régime (...) a função
econômica do sistema do Direito

Industrial sofre uma revisão profunda.
Essa revisão é decorrência direta dos

princípios transformadores da organização
do trabalho e da produção, introduzidos

pela revolução industrial.

Portanto é possível fazer um adendo à análise Ascarelliana do
Direto Industrial. A complementaridade deste ao Direito antitruste
não é derrogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspira-
ção concorrencial, está e deve estar o Direito Industrial permeado
pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a
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concorrem com outros produtos paten-
teados ou até sem patentes10.

A marca, sobretudo, e mesmo a pa-
tente acabam, então, servindo mais como
instrumento de concorrência, de diferen-
ciação de produtos e, em conseqüência,
como forma de acesso dos consumidores
a alternativas diferenciadas. Uma tal defini-
ção da fattispecie tem, como se verá, pro-
fundas conseqüências sobre a disciplina.

3.2 REQUISITOS DE

PATENTEAMENTO

Passando da definição para os requi-
sitos de concessão das patentes, é possível
notar a mesma contaminação pelos princí-
pios concorrenciais. Há muito, o Direito bra-
sileiro, desalinhado das outras legislações
internacionais, vinha prevendo apenas dois
requisitos para o patenteamento: a novida-
de e a industriabilidade (art. 6º da Lei n.
5.772, de 21/12/71 – antigo Código da Pro-
priedade Industrial).

O Código Civil, procurando adaptar
o sistema brasileiro à Convenção de
Estrasburgo, da qual o Brasil é signatário,
prevê três e não dois requisitos para o
patenteamento: novidade, atividade inven-
tiva e aplicação industrial (art. 8º da Lei n.
9.279, de 14/05/96).

Essa mudança, aparentemente singe-
la, tem profundo significado e encontra
explicação nos princípios concorrenciais. O
antigo conceito de novidade – tudo aquilo
que não está compreendido no estado da
técnica – nada dizia a respeito do processo
de invenção. Sua existência deixava claro
ser necessária uma atividade de criação
original, mas não impunha qualquer requi-
sito em relação ao processo de criação.

Talvez a razão fosse mais prática que
dogmática. Em presença de uma lista tão
longa de invenções não-patenteáveis, como
era a da lei antiga, um excessivo rigor quan-
to à atividade inventiva era desnecessário.

Com a lei nova e a redução das inven-
ções não-patenteáveis, tornou-se necessá-
rio estabelecer com clareza e rigor
dogmático os requisitos para patentea-
mento. E o rigor dogmático indica na dire-
ção dos princípios concorrenciais. Exigir que
exista atividade inventiva é impor que, do
ponto de vista científico, haja uma dificul-
dade vencida ou, ao menos, um resultado
inesperado11. Não importa, portanto, que a
invenção seja por acaso. Por outro lado,
não pode se tratar de descoberta de algo
que já existia na natureza.

Do ponto de vista teórico, o conceito
de atividade inventiva nada mais faz do que
privilegiar o esforço e estimular a concor-
rência. É necessário o investimento
tecnológico, o esforço, a aplicação de re-
cursos para a obtenção da patente. O re-
quisito da atividade inventiva torna, por-
tanto, a concessão da patente um verda-
deiro instrumento de estímulo ao investi-
mento na pesquisa científica, impedindo a
ação do free-rider. Evita, portanto, a explo-
ração monopolista e anticoncorrencial do
Direito Industrial.

empresas que aqui utilizam a tecnologia, a
verificação da possibilidade de recupera-
ção tem de ser realizada no mercado in-
ternacional. Mas mesmo que não o fosse,
é difícil sustentar que a recuperação do
investimento não ocorreria.

A análise do significado da patente do
ponto de vista concorrencial ajuda muito a
entender o porquê desta última afirmação.
De há muito já se concluiu que os efeitos
da chamada “discriminação de preços” (exa-
tamente o que ocorre quando uma mes-

Os sistemas de proteção de patente e de marca não mais
servem a um objetivo protecionista estatal. Na era
pós-revolução industrial, sua relevância pública
está exatamente em constituir meio poderoso de
proteção e estímulo à concorrência.

O conceito de atividade inventiva e
sua compreensão publicístico-concor-
rencial pode ser muito útil por exemplo
para a momentosa proteção do chamado
“conhecimento tradicional” contra a apro-
priação por indústrias ou pesquisadores
cujo esforço maior se resume a obter in-
formações das populações nativas sobre
os melhores usos de determinado produ-
tos, por essas populações conhecidos (e
descobertos) já há muito tempo.

3.3 PRODUTOS PATENTEÁVEIS:

ANÁLISE CRÍTICA

Esses mesmos princípios concor-
renciais sugerem, no entanto, uma impor-
tante crítica à nova lei. É bastante discutível
se a ampliação do rol de produtos
patenteáveis, especialmente na amplitude e
na velocidade em que foi feita, fez-se real-
mente necessária.

Fortes são as razões que demonstram
não haver sustentação jurídico-econômica
para essa ampliação, todas derivadas de
um raciocínio concorrencial institucional.

Em primeiro lugar, é preciso, logo de
início, afastar a hipótese de que tal amplia-
ção era necessária, em todos os casos,
para evitar o free-riding. Este só ocorreria
se o investimento em pesquisa fosse reali-
zado no Brasil, o que raramente ocorre.
Realizado no exterior, só se poderia consi-
derar o free-riding como relevante do
ponto de vista concorrencial, caso não
permitisse a recuperação dos investimen-
tos. Sendo o investimento em tecnologia
realizado normalmente pelas matrizes das

ma empresa, atuando em diversos países,
tem reconhecida sua patente em alguns
deles e em outros, não) não são necessaria-
mente maléficos à concorrência e nem le-
vam à saída do mercado, desde que o agen-
te econômico que pratica a discriminação
seja capaz de atingir o equilíbrio nos dois
mercados.

Em matéria de discriminação de pre-
ços, há um raro consenso. Tanto a Escola de
Chicago como a Escola ordo-liberal afirmam
que a mera discriminação fática de preços
entre concorrentes não pode ser considera-
da um ilícito anticoncorrencial12. Ocorre
normalmente uma mera resposta das em-
presas a situações diversas de mercado.

Essas situações diversas podem origi-
nar-se tanto da existência de custos varia-
dos em cada mercado como da existência
de um monopólio em um determinado
mercado e em outro não. Punir a discrimi-
nação nesta última hipótese é inconvenien-
te e desnecessário. Inconveniente porque
o resultado mais provável dessa proibição
será a redução ou supressão da produção
na região onde não há monopólio (e onde,
portanto, cobra-se o preço mais baixo). Não
há nenhum dado econômico que justifi-
que a redução da produção onde o preço
é competitivo. Ao contrário, tudo está a
demonstrar que, se tal redução ocorrer,
ela ocorrerá na região monopolizada. Isso
porque, em uma situação ideal, o que a
discriminação de preços permite é exata-
mente que o produtor obtenha de cada
consumidor exatamente aquilo que este
pode dar. Permite-lhe andar ao longo da
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curva de demanda, cobrando de cada consumidor um preço dife-
renciado (essa é a chamada “discriminação perfeita”). Essa situação
ideal inexiste no mundo real, mas mesmo nas situações concretas,
onde o agente econômico consegue diferenciar entre dois ou três
grandes grupos de consumidores, ocorre o mesmo efeito. A discri-
minação só faz com que o agente econômico maximize ainda mais
o lucro, obtendo lucro normal (concorrencial) nas regiões onde há
concorrência e lucro monopolista nas regiões onde não há.

É precisamente dessa última observação que decorre a
desnecessidade da disciplina. Aumentos de preços ou reduções de
quantidade ofertada na região monopolizada podem ser muito
bem resolvidas, punindo-se o abuso de preços neste último merca-
do. Para tanto, a própria existência de discriminação de preços
pode ser utilizada como indício de monopólio13 .

concorrencial abre um enorme leque de configurações jurídicas
que devem ser exploradas.

No Direito Industrial clássico, a disciplina sancionatória das
patentes e das marcas gira em torno de regras de inspiração emi-
nentemente privatista, como a nulidade do registro e a caducidade
da patente. As regras sobre nulidade sancionam o não-cumprimen-
to de dispositivos materiais e regulamentares no processo de regis-
tro (art. 50 da Lei n. 9.279/96), já as regras sobre a caducidade da
patente têm origem em um fato posterior à concessão da patente
(art. 80 da Lei n. 9.279/96)15.

Em comum, ambas têm a perspectiva estática da qual partem.
Exatamente porque vêem na marca e na patente um privilégio e,
portanto, nos requisitos intrínsecos e extrínsecos para a sua conces-
são, o centro da disciplina, pois na invalidade dos atos que justifica-
ram a concessão do privilégio e no desaparecimento posterior das
condições que o justificaram, dá-se a cassação do privilégio. A lógica
do privilégio e do monopólio tendem a fazer as atenções concen-
trarem-se nas condições explícitas e implícitas para a obtenção do
privilégio, fixando-se, portanto, no cumprimento de regras formais.
Exatamente como, na época medieval, foi necessário aos canonistas
desenvolver a rica teoria das condições implícitas para permitir o
desfazimento dos negócios jurídicos ante a rígida regra da vinculação
pela expressão de vontade. Nessa perspectiva privatista, é necessá-
rio, para contestar as patentes, incluir novos requisitos, explícitos ou
implícitos e nem sempre justificáveis, para a sua concessão.

A compreensão concorrencial do Direito Industrial torna tudo
mais simples. Amplia e torna pública a disciplina exatamente porque
tira o foco dos requisitos para a concessão e centra-se na disciplina
do abuso de direito. A patente, como qualquer situação de poder
no mercado, pode gerar abusos, que devem ser coibidos. O Direito
Industrial passa, então, a incluir nesse aspecto uma disciplina espe-
cífica do abuso de poder.

Esta disciplina tem, em relação às patentes, dois reflexos diver-
sos. De um lado, é necessário separar aquelas patentes que efetiva-
mente geram um poder monopolista. Isso geralmente ocorre nos
produtos de alta tecnologia dotados de alto grau de essencialidade
para o consumidor ou para outros produtores (imaginem-se, por
exemplo, medicamentos contra Aids). Nessa hipótese, haverá clara-
mente a função social, derivada de sua essencialidade. Há portanto
um dever de fornecimento dos produtos a preços não-abusivos.

Essa visão, eminentemente concorrencial-institucional da ques-
tão em apreço, coaduna-se perfeitamente com a nova lei de proprie-
dade industrial. Com efeito, ali se prevê, no art. 68, a possibilidade
de licenciamento compulsório em caso de abuso de poder econô-
mico. O § 1º acrescenta que essa possibilidade também existe em
caso de utilização insuficiente para as necessidades nacionais16. Na
verdade, essas últimas hipóteses também poderiam ser caracteriza-
das como abuso de poder econômico. Enquanto a regra do caput

claramente se refere a preços abusivos, o parágrafo primeiro tem
como objeto aquele abuso decorrente da limitação de produção
(que também leva ao desabastecimento do mercado). Os disposi-
tivos mencionados, analisados em conjunto, claramente configu-
ram para os detentores de patentes a existência de um dever de
manter o mercado abastecido e com preços concorrenciais.

A conseqüência do descumprimento desse tipo de regra é
exatamente o rompimento do monopólio por meio do
licenciamento compulsório a concorrentes. A inspiração
concorrencial da regra é, portanto, evidente.

O Código Civil, procurando adaptar o sistema
brasileiro à Convenção de Estrasburgo, da qual

o Brasil é signatário, prevê três e não dois
requisitos para o patenteamento: novidade,

atividade inventiva e aplicação industrial (...)

Exatamente por essa razão, sustenta-se com bastante
razoabilidade, em doutrina, que a discriminação só configura um
ilícito autônomo quando decorrente de um acordo vertical entre o
vendedor e um determinado comprador, destinado a prejudicar
concorrente de um ou de outro14. É, portanto, um ilícito de colusão
vertical e deve ser estudada.

Se assim é, parece clara a desnecessidade e até inefetividade
da ampliação do rol de produtos patenteáveis na nova lei de pro-
priedade industrial. Imagine-se, por hipótese, a questão dos medi-
camentos. Do ponto de vista estritamente dogmático, é inconve-
niente admitir seu patenteamento. Aceitando-se a tese aqui defendi-
da, a proibição de seu patenteamento faria com que seus produto-
res conseguissem obter apenas lucro normal (não-monopolista)
nessa região, ao passo que poderiam obter lucro supranormal
(monopolista) nas regiões onde há patente. Não haveria razão
alguma para que a empresa, operando de forma racional, viesse a
abdicar desse lucro normal, sobretudo considerando que tal fato
em nada afetaria o preço nas regiões onde há monopólio, já que a
grande maioria dos países industrializados possui regras estritas
para proteção contra importações paralelas.

Nesse sentido, a ampliação da lista de produtos patenteáveis,
sobretudo no que se refere aos produtos de maior relevância
social, parece ser injustificável do ponto de vista jurídico e econômi-
co. Não havia, na vigência da lei anterior, qualquer possibilidade de
free-riding, inexistindo, de um lado, qualquer risco de desestímulo à
pesquisa por parte das empresas e, de outro, qualquer risco de o
país ser privado de produtos de tecnologia sofisticada.

4 CONSEQUÊNCIAS PARA A DISCIPLINA

Os reflexos da admissão da natureza concorrencial das regras
do Direito Industrial não podem se fazer sentir apenas na definição
das hipóteses legais de incidência. Atenção especial é também ne-
cessária para a própria disciplina.

O setor talvez mais afetado pelo reconhecimento do caráter
precipuamente concorrencial das regras sobre marcas e patentes é
o da definição de ilícitos. Como a prática demonstra, o raciocínio
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Um segundo grupo de regras desti-
na-se não à criação de uma função ativa
de fornecimento, mas sim de obrigação
passiva de respeito a regras institucionais
que impeçam a formação de uma posi-
ção de poder a partir de patentes. Por-
tanto, enquanto no caso anteriormente
descrito é imprescindível a existência de
um poder monopolista do titular das
patentes (o que, como já visto, nem sem-
pre ocorre), nesse segundo grupo de
casos o objetivo maior é impedir a domi-
nação total dos mercados a partir da ex-
ploração das patentes.

Bastante conhecida é a doutrina
norte-americana do patent misuse, que
levou as cortes daquele país a concluí-
rem, após muita controvérsia, que só se
deve considerar configurado o mau uso
da patente quando as regras do direito
antitruste assim o indicarem. Por via des-
sa teoria, afirmou-se, em muitos casos
julgados pelas cortes, a ilegalidade de
práticas de venda casada envolvendo um
produto patenteado. Foi utilizada, para
isso, basicamente a noção e os requisitos
da venda casada desenvolvidos em sede
de aplicação do direito antitruste17.

As modalidades de abuso de patentes
são as mais variadas. Cada uma delas re-
quer, a bem ver, uma análise monográfica.
Por essa razão, é impossível analisá-las com
profundidade, uma a uma, nesta sede, sen-
do viável apenas descrever, em linhas ge-
rais, os ilícitos que podem auxiliar ou influ-
enciar a formação de uma posição de po-
der no mercado.

Ressalve-se, desde já, que, quando se
faz referência ao tipo “abuso de patentes”,
o que está em jogo é, na maioria dos casos,
um ato tendente à dominação e não um
ato de abuso de posição dominante. A
menção ao termo “abuso”, no entanto, jus-
tifica-se. A lei de propriedade industrial usa
o termo “abuso do poder econômico”
como hipótese genérica de ilegalidade. Nele
recaem, portanto, todos os ilícitos de inspi-
ração concorrencial, seja abuso de poder
econômico em senso estrito (abuso de
posição dominante) ou mesmo atos ten-
dentes à dominação dos mercados.

A primeira e talvez maior fonte de
problemas concorrenciais é o efeito
potencializador que têm as patentes e as
marcas sobre as concentrações. Não se trata,
então, de um caso de conduta ilícita. A pro-
fundidade de seus efeitos justifica, no en-
tanto, uma menção nesse trabalho. Estu-

dos empíricos internacionais têm demons-
trado que a aquisição de empresas com
patentes relevantes ou, então, a aquisição
pura e simples de patentes pode levar a
efeitos concentradores avassaladores18.

Isso tem ocorrido especialmente em
certos tipos de indústria como, por exem-
plo, a química, farmacêutica e eletrônica,
nas quais a maioria das patentes se encon-
tra concentrada em poucas empresas (fe-
nômeno conhecido na doutrina alemã
como Patenthäufung). É famoso o caso
do mercado de lâmpadas elétricas, domi-
nado pela General Electric na primeira
metade desse século, em função de um
número sempre crescente de novas paten-
tes adquiridas19.

Não só as patentes, mas também as
marcas podem levar a expressivos níveis de
concentração. O problema, em ambos os
casos, visto sob a ótica concorrencial, é
bastante semelhante. Enquanto nas paten-
tes a grande preocupação dá-se com rela-
ção às barreiras à entrada, representadas
pelos altos investimentos realizados em sua
obtenção, no caso das marcas, o problema
também está nas barreiras à entrada, só
que, dessa vez, aquele criado pelos gran-
des gastos em publicidade representados
pelo investimento na marca.

Foi com base em um raciocínio simi-
lar que o Cade determinou, no caso
Colgate-Kolynos, a não-utilização da mar-
ca Kolynos pela empresa adquirente20. Ain-
da que existam sérios e fundados receios
sobre a suficiência de uma tal medida, pa-
rece evidente que ela desnuda, com parti-
cular ênfase e correção, a relação Direito
Industrial/ Direito Concorrencial.

Talvez o mais grave deles seja a moda-
lidade de relicenciamento (grantbacks na
terminologia americana, ou
Rückgewährklauseln na doutrina alemã).
Por meio desse tipo de cláusula, inclui-se, já
no contrato de licenciamento, a
obrigatoriedade de relicenciamento ao ti-
tular originário da patente, de todas as
melhorias introduzidas pelo licenciado ou
gratuitamente ou a preço preestabelecido.

Essa prática é perversa por várias ra-
zões. Em primeiro lugar, leva ao reforço da
posição de dominação do detentor da pa-
tente, na medida em que lhe permite con-
trolar os futuros progressos tecnológicos.
Ademais, desestimula gravemente o pro-
gresso tecnológico, tornando desinte-
ressante economicamente para o licencia-
do investir em tecnologia. Reverte, portan-
to, todos os fundamentos econômicos e
jurídicos para a concessão das patentes,
configurando diretamente os ilícitos do art.
68, caput, da lei de propriedade industrial
e art. 20, inc. II, da lei antitruste.

A segunda das conseqüências negati-
vas que pode advir dos contratos de
licenciamento é a facilitação dos pools de
patentes. Por sua importância, essas estru-
turas merecem tratamento à parte. Os acor-
dos entre detentores de patentes de certa
indústria, na medida em que reúnem todo
o progresso tecnológico e, sobretudo, os
detentores do maior potencial de progres-
so tecnológico do mercado, representam
importantíssima barreira à entrada de no-
vas empresas. Assim, setores em que as
patentes têm importância estratégica (como
o setor químico e farmacêutico, por exem-
plo) requerem particular atenção dos ór-

(...) há muito já se concluiu que os efeitos da chamada
“discriminação de preços”  (...) não são necessariamente
maléficos à concorrência e nem levam à saída do mercado,
desde que o agente econômico que pratica a discriminação
seja capaz de atingir o equilíbrio nos dois mercados.

No campo das condutas, os abusos
de patentes podem ser reunidos em três
grandes grupos: contratos de licencia-
mento, pool de patentes e patentes fraudu-
lentas e defensivas.

A primeira das categorias, contratos
de licenciamento, congrega uma mul-
tiplicidade de ilícitos. Os mais comuns são
o estabelecimento do preço de revenda,
restrições às quantidades vendidas e res-
trições territoriais.

gãos de controle concorrencial.
Por fim, há o vasto grupo de patentes

fraudulentas e defensivas. As patentes frau-
dulentas – clássico exemplo de ilícito
antitruste nos EUA – são, de acordo com o
Direito brasileiro, nulas (art. 46, Lei n. 9.279,
de 15/05/96). Nada impede que configu-
rem também ilícito concorrencial (art. 20,
incs. I e II), na medida em que caracteri-
zem uma limitação a concorrência. É o que
ocorre quando uma empresa tenta paten-
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tear tecnologia já em uso por outro con-
corrente – o objetivo é claramente retirá-lo
do mercado21.

As patentes defensivas são parte de es-
tratégias anticoncorrenciais bastante comuns.
Mediante táticas chamadas “blocking e
fencing”, as empresas procuram – por meio,
respectivamente, da compra sistemática de
todas as novas patentes e sua não-utilização
ou, então, do pedido de patenteamento de
todas as possíveis alternativas a serem utiliza-
das pelos concorrentes – impedir o acesso
de novos concorrentes ao mercado22.

No sistema brasileiro, a patente não
utilizada pode ser compulsoriamente licen-
ciada (art. 68, § 1º, inc. I, da Lei de Proprie-
dade Industrial). A Lei, adotando uma lógi-
ca estritamente concorrencial, reconhece
que a patente defensiva, como poderoso
meio de impedir a concorrência, justifica a
própria supressão do privilégio.

Outras formas de blocking e fencing

não-abrangidos por esses dispositivos são
objeto de uma previsão genérica, que con-
sidera ilícito açambarcar ou impedir a ex-

ploração de direitos de propriedade inte-

lectual ou de tecnologia (art. 21, inc. XVI)
da Lei n. 8.884/94. Aqui também a preocu-
pação especial com o potencial de domi-
nação oferecido pelos direitos da proprie-
dade intelectual é evidente. A mera con-
centração de patentes em um só agente
econômico, de modo a impedir a concor-
rência, já é ilícita. Outra vez – e o termo
“açambarcar” é bem expressivo nesse sen-
tido – é necessário que haja o efetivo po-
tencial de dominação.

5 CONCLUSÃO: DIREITO

CONCORRENCIAL E DIREITO

INDUSTRIAL

Não há falar-se em complementa-
ridade entre Direito Industrial e Direito
Concorrencial. Não se deve, tampouco,
cogitar de derrogação das regras deste últi-
mo pelo primeiro.

O Direito industrial é, ao contrário,
um campo no qual os princípios concor-
renciais têm particular aplicação. Esses prin-
cípios são publicísticos, isto é, tendentes à
proteção da difusão do conhecimento e
não à proteção privada de concorrentes.
Reconstruído com base em princípios
concorrenciais institucionais, o Direito In-
dustrial não apenas ganha novas hipóteses
legais de incidência, como passa a ter uma
disciplina muito mais abrangente e rígida a
um só tempo.

Vistos como forma de proteger e esti-
mular os investimentos em tecnologia e as
inversões na construção da reputação de
um determinado produto, os privilégios
consistentes nas patentes e nas marcas, res-
pectivamente, ganham uma distinta
conotação concorrencial, no sentido
publicístico. Passam a ser formas de prote-
ção da instituição “concorrência” e do aces-
so a conhecimento e informação por parte
dos consumidores.
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