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Resumo: O artigo tem como objetivo analisar as diferengas entre os tratamentos juridicos
na analise dos impactos concorrenciais dos acordos de transferéncia de tecnologia nos
direitos europeu e brasileiro. Procura-se demonstrar o necessario refor¢o do papel do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorréncia (SBDC) na analise desses casos, de maneira a
redimensionar a func¢ao do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para tanto,
foram abordadas algumas especificidades do direito europeu e suas principais diferengas do
ordenamento norte-americano. Conclui-se caber ao INPI competéncias relacionadas a
propriedade intelectual em dimensao estatica, e que cabe ao SBDC a andlise da dimensdo
dindmica do instituto.
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Abstract: The objective of this paper is to analyze the differences between treatments in the
analysis of the competitive impacts of technology transfer agreements in European and
Brazilian Law. It is established the necessity reinforcement of the role of the Brazilian
System of Defense of Competition (SBDC) in the analysis of these cases, in order to resize
the function of the National Institute of Industrial Property (INPI). It is concluded that INPI
has competences related to intellectual property in static dimension, and that it is the
responsibility of the SBDC to analyze the dynamic dimension of the institute.
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1 CONSIDERACOES INICIAIS

Os acordos de transferéncia de tecnologia tém relevantes impactos na estrutura
competitiva de mercado, e sua analise ndo deve ser desvinculada do debate concorrencial.

Como bem ensina Jodo Marcelo de Lima Assafim, o objetivo desse tipo contratual
¢ “a capacitacdo e o aperfeicoamento técnico de um processo produtivo ou de um produto
final do adquirente, mediante a introducdo de uma técnica nova na producao, possibilitada
pela transmissao contratual da tecnologia” (ASSAFIM, 2005, p. 106).

Obviamente, como esses contratos tém como objetivo a interferéncia positiva no
processo produtivo, eles produzem efeitos na interacao competitiva dos agentes de mercado,
com melhorias quantitativas e qualitativas da competi¢ao e, como consequéncia pretendida,
promogao do desenvolvimento econdmico e social.

Com efeito, tanto um quanto outro aspecto — transferéncia de tecnologia e
concorréncia — t&ém como objetivo ultimo promogao do desenvolvimento econdmico e social.
De outro lado, ha importante conexdo e interpenetragcdo entre esses aspectos. O grau de
permeabilidade por tecnologias estrangeiras pode ser fator muito influente no grau de
competitividade de determinado mercado e no nivel de produg¢do de novas tecnologias.
Entretanto, no Brasil, por vezes, essa compreensdo nao ¢ levada em consideragdo. Nesse
contexto, o objetivo do presente trabalho ¢ comparar os contornos do tratamento juridico dos
acordos de transferéncia de tecnologia no ordenamento juridico da Unido Europeia e do
Brasil, em especial no que tange as questdes concorrenciais.

O presente estudo, eminentemente tedrico-dogmatico, pretende subsidiar reflexdes
sobre a postura institucional no Brasil na averiguagdo de demandas envolvendo transferéncia
de tecnologia e concorréncia. Para alcancar o fim deste artigo, ele foi divido em trés segdes.
A primeira secdo, “A caracterizagdo dos acordos de transferéncia de tecnologia e sua
interface com o direito concorrencial”, ¢ dedicada a compreensao dos pormenores desse tipo
de contrato. A intencao € entender porque esse comportamento de empresas detentoras de
tecnologias pode gerar problemas concorrenciais. Na segunda secdo, “ O tratamento
antitruste europeu dos acordos de transferéncia de tecnologia”, busca-se averiguar o
tratamento legal da Unido Europeia sobre o assunto, com foco especial para os pontos que
sao diferentes da realidade dos EUA. A terceira se¢do, “O tratamento antitruste brasileiro

dos acordos de transferéncia de tecnologia”, ¢ direcionada a delinear a dindmica da relacao
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entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI e o Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorréncia — SBDC, ressaltando os principais desafios da legislacdo brasileira nesse
tema. Por fim, apresentam-se reflexdes com objetivo de compreender os pormenores das
normas que dispdem sobre os acordos de transferéncia de tecnologia no direito europeu da
concorréncia € no Sistema Brasileiro de Concorréncia, concluindo-se pela missao
constitucional desse sistema para o exame dos efeitos dinamicos desses acordos de

transferéncia de tecnologia.

2 A CARACTERIZACAO DOS ACORDOS DE TECNOLOGIA E SUA INTERFACE
COM O DIREITO CONCORRENCIAL

Joseph Schumpeter afirma que o processo de destruicdo criadora
(schopferische zerstorung) é basico para compreender o Capitalismo. Para Schumpeter, em
apertadissima sintese, a empresa substitui os processos produtivos na comercializagao dos
produtos ou altera as organizag¢des de empresa, sempre visando o ganho de competitividade.
Em outras palavras, o autor sustenta que a destrui¢do criadora € o principal fendmeno
definidor do comportamento das empresas no sistema capitalista, porque permite a
mobilidade social e estimula o aumento de producdo e de produtividade. A respeito, Joseph

Schumpeter afirma textualmente:

O empresario bem-sucedido ascende socialmente e, com ele, a sua familia,
que adquire, a partir dos frutos de seu sucesso, uma posi¢do que nao
depende imediatamente de sua conduta pessoal. Esse representa o fator
mais importante de ascensdo na escala social, no mundo capitalista. Como
isso ocorre com a destruicdo pela concorréncia de negodcios antigos e,
portanto, das vidas deles dependentes, sempre corresponde a um processo
de declinio, perda de prestigio, de eliminagdo. Esse destino também
ameaca o empresario cujos poderes estejam em declinio, ou os seus
herdeiros, que receberam sua riqueza sem sua habilidade. Isso ndo
acontece apenas porque todos os lucros individuais se esgotam, ndo
tolerando o mecanismo concorrencial nenhum valor excedente
permanente, mas, antes, aniquilando-os exatamente por meio desse
estimulo da luta pelo lucro que ¢ a for¢a propulsora do mecanismo; mas
também porque no caso normal as coisas acontecem de modo que o sucesso
empresarial se incorpore a propriedade de um negocio; e esse negocio
usualmente ¢ levado a frente pelos herdeiros, no que em breve se tornam
linhas tradicionais, até que novos empresarios o suplantem (1997, p. 152).
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Nesse sentido, um dos grandes contributos de Joseph Schumpeter foi alocar a
concorréncia em termos inovagio® no centro da dindmica do Capitalismo, contrapondo-se a
visdo até entdo sedimentada, que via a competi¢ao em matéria de precos como o alicerce da
realidade capitalista. Portanto, a opinido do autor ¢ clara no sentido de destacar a
concorréncia de novas mercadorias, novas técnicas, novas fontes de suprimento, novo tipo
de organizacdo como ponto principal do sistema econdmico em evidéncia (SCHUMPETER,
1997, p. 112).

Edith Penrose, fortemente influenciada pelo pensamento schumpeteriano, afirma
que no contexto oligopolista que vive a economia contemporanea, a competitividade das
empresas nos mercados vincula-se, em ultima instancia, a capacidade tecnologica que
possuem. No pensamento de Edith Penrose, os fatores internos a empresa sao mais relevantes

que os externos para o crescimento da firma. Conforme Tamés Szmrecsanyi:

Entre as caracteristicas essenciais da diversificag¢do de atividades, produtos
e processos das empresas deve ser destacada a forma especializada pela
qual ela se desenvolve. Essa especializagdo, que também se aplica ao
crescimento por via de aquisi¢do de outras empresas, constitui uma
decorréncia do aprofundamento tecnoldégico proporcionado pela pesquisa
industrial. E ela que impede que a diversificagdo de produtos, processos e
atividades da empresa resulte num abandono abrupto das suas atividades,
processos e produtos de origem — ou o que Edith Penrose define como
“bases produtivas” ou “areas de especializacdo” da empresa (2001, p. 171).

A partir dessa perspectiva, Ricardo Ruiz afirma que o lucro e o crescimento ndo
devem ser tratados de forma excludente, passando a ser compreendidos, se avaliados de uma
maneira dindmica, como fatores que se relacionam. Ou seja, as restri¢gdes de crescimento da
empresa vao depender de dois fatores, o aumento da complexidade das atividades gerenciais
em uma situagao de expansao da producao; e a adicao de novos insumos e atividades (RUIZ,
2011, p. 116).

Nesse contexto, outro autor que contribuiu para essa perspectiva de analise foi

Alfred Chandler (CHANDLER, 1962; 1977; 1992 e 1990), que aproxima sua analise a de

3 Cumpre destacar que, no sentido econdmico, uma inovagdo sé é completada quando existe transacdo
comercial do novo produto, sistema de processo ou artefato. De acordo com a literatura neo-schumpeteriana,
esse conceito se difere da invencdo, que € uma ideia, esbogo ou modelo de um novo ou melhorado artefato,
produto ou sistema (ndo ha o requisito da transacdo comercial nesse caso). FREEMAN, Chris e SOETE, Luc.
A economia da inovagdo industrial. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. P. 26.
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Edith Penrose, mas elabora algumas propostas também sob uma o6tica schumpeteriana. De
acordo com Alfred Chandler, a competicdo entre as empresas ¢ mais complexa que a
definicdo de pregos e quantidades e envolve, obrigatoriamente, investimentos em processos
de produgdo, organizagdo interna, distribuicdo em P&D, por exemplo. Sendo assim, esse
processo de crescimento das empresas cria espécies de barreiras a entrada de novos
competidores, inclusive daqueles que j& estdo na industria. Para Alfred Chandler, ndo ¢ o
mercado que molda as empresas, mas elas que moldam o mercado, em especial, as lideres
que conseguem elevar a escala e escopo da sua producao.

Sobre o assunto, afirma Ricardo Ruiz:

Entendo que essas teorias que focam em capacitagdes e inovagdes sao
referéncias para a teoria antitruste. Um exemplo notdrio ¢ quando as
empresas inovadoras se tornam lideres de mercado e, dada as dificuldades
de imitagdo, podem até mesmo promover uma elevada concentracdo no
mercado com exclusdo de concorrentes. Um segundo importante exemplo
sdo as patentes, que ampliam a apropriacdo privada de lucros criando
monopoélios para determinadas tecnologias. Nesses dois casos, a
concentracdo e 0 monopolio de tecnologias sdo resultados positivos de uma
concorréncia “schumpeteriana” e ndo sdo consideradas ineficiéncias do
ponto de vista da analise econémica e do direito antitruste (2011, p. 119).

A partir dessa breve construcao teorica, percebe-se que o monopoélio de tecnologia
¢ fator crucial na competicdo entre empresas. Nesse sentido, os acordos de transferéncia
tecnoldgica despertam interesse na analise concorrencial. Eles podem ser considerados como
concessoes contratuais de licengas de propriedade intelectual a empresas concorrentes ou
nao concorrentes. Ou seja, o objeto de analise encontra-se em uma das possiveis relagdes
entre direitos de propriedade intelectual e defesa da concorréncia.

Robert Pitofsky defende que existe um choque de interesses protegidos por esses
dois conjuntos de normas. De um lado, o objetivo da concorréncia ¢ garantir que as empresas
concorram entre si, €, para concorrer, elas procuram novos caminhos para a inovagao, o que
acaba gerando consideravel poder de mercado (PITOFSKY, 2001, p. 542). Por outro lado,
Hewitt Pate afirma que posi¢cdes como a de Robert Pitofsky sdo limitadas e que a Otica
moderna ¢ no sentido de considerar que a propriedade intelectual e a concorréncia nao
apresentam grandes tensdes, de maneira que, tanto a propriedade intelectual, quanto a

concorréncia, pretendem sempre promover a inovagdo ¢ o bem-estar dos consumidores
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(PATE, 2003. p. 3).

Nesse trabalho, ndo obstante a possibilidade de criticas, adota-se a 6tica de Robert
Pitofsky. Pretende-se analisar o objeto de estudo com atencao para possiveis choques entre
normas protetoras de propriedade intelectual e o direito da concorréncia. Diante disso, os
acordos de transferéncia de tecnologia podem ser positivos devido a possibilidade de
promogao da concorréncia, ja que podem reduzir a duplicagdo de investimentos em pesquisa
e desenvolvimento; reforcam incentivos a favor de novas agdes de pesquisa e
desenvolvimento; facilitam a disseminagao de tecnologia; e fomentam a concorréncia no
mercado de produtos. Por outro lado, eles podem ter efeitos negativos para a concorréncia,
pois podem levar a reparticido de mercado; fixagdo de precos; e risco de exclusdo de
concorrentes.

Diante desses dois aspectos sobre os acordos de transferéncia de tecnologia, serd
analisado o conjunto de normas que dispde sobre o assunto na Unido Europeia, identificando

alguma de suas peculiaridades em comparagao aos EUA.

3 O TRATAMENTO ANTITRUSTE EUROPEU DOS ACORDOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

O primeiro tratamento europeu sobre os acordos de transferéncia de tecnologia
vigorou at¢ a substituicdo do Regulamento n° 240/96. Em seguida, com o Regulamento n°
772/2004 houve uma reestruturacdo da politica antitruste. Em sintese, de acordo com
Catherine Prieto, buscou-se maior coeréncia com o art. 81 (atual art. 101) do Tratado sobre
o funcionamento da Unido Europeia, pretendendo maior flexibilidade ao formalismo e
legalismo na atuacdo antitruste (PRIETO, 2008, p. 210 e ss). Além disso, houve uma
confrontagdo da politica europeia da concorréncia com a politica antitruste dos EUA, com o
objetivo de se adequar a intensificagdo do movimento de globaliza¢do econdmica e juridica.
Constata-se que varias mudangas legislativas implementadas pela aplicagdo direta das
normas de direito europeu, que sofreram influéncia da tradicao juridica norte-americana (por
intermédio da globalizagdo econdmica e juridica), modificaram sobremaneira o Direito dos
paises membros da Unido Europeia. Pode-se destacar como exemplo o conceito de regulacao

econdmica na Franga, que se remodelou a partir da ressignificacdo do principio da defesa da
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concorréncia. Apesar disso, tanto no direito da concorréncia, quanto no da regulagdo, esse
processo de incorporagdo ndo foi pleno e passivo, houve, conforme afirma Bertrand du
Marais (MARALIS, 2004. p. 151 e ss.), uma adequacao desse movimento a tradi¢do juridica
pré-existente.

A politica de concorréncia na Europa ¢ compreendida em acep¢ao mais ampla que
a norte-americana, afinal de contas, a politica europeia ndo se preocupa apenas com 0S
comportamentos das empresas e as estruturas de mercado, mas também com a atuagdo dos
Estados e seus monopolios. Nesse sentido, Catherine Prieto afirma que essa visdo nao ¢
comportada pelo State Action Doctrine, ja que 0 mesmo ndo incorpora no dominio do direito
antitruste as acdes dos estados federados (PRIETO, 2005, p. 21).

Destaca-se que, na década de 1970, o Departamento de Justica dos EUA (DO.J)
adotou a politica dos Nine No-nos, que eram ilicitos per se para diversos tipos de clausulas
em acordos de licenga de patentes. Na década de 1980 essa posi¢ao foi abandonada, e em
1995 foram aprovadas Diretrizes do DOJ e Federal Trade Commission (FTC) sobre essa
questdo. Esse documento tem como objeto os acordos de licenca de patentes, direito de autor,
segredos comerciais € know-how. A partir dele, a analise da legalidade desses contratos deve
ser realizada com base em trés principios. O primeiro ¢ que a propriedade intelectual estéd
sujeita as mesmas regras de concorréncia que regulam outras formas de propriedade. O
segundo € que nao se deve presumir a existéncia de poder de mercado a partir da titularidade
de direitos de propriedade intelectual. O terceiro € que as licengas de propriedade intelectual
devem ser compreendidas sob a otica de promogao da alocacdo 6tima de recursos (MOURA
E SILVA, 2003, p. 147).

As diretrizes do DOJ e FTC de 1995 sdao marcadas por exprimem uma visao mais
favoravel a propriedade intelectual e pela instituicdo da “regra da razao”. Elas instauram a
“zona de seguranga” que sO permite intervenc¢ao nos contratos de cessao desses direitos em
circunstancias extraordindrias. Ficou estabelecido que s6 havera preocupacdo com postura
prejudicial a concorréncia se o poder de mercado dos contratantes somarem pelo menos
20%. Além disso, a “zona de seguranc¢a” (a ndo intervengao) podera ser aplicada desde que
existam pelo menos quadro tecnologias substituiveis e com custos semelhantes (PRIETO,
2008, p. 213).

Retomando-se a realidade europeia, destaca-se que o nticleo do quadro normativo
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atual que disciplina a matéria ¢: 1) Titulo VII, “As regras comuns relativas a concorréncia,
a fiscalidade e a aproximagao das legislagdes™, Capitulo 1, “As regras de concorréncia”, do
Tratado sobre o funcionamento da Unido Europeia; 2) Regulamento n° 772/2004 da
Comissao Europeia. Normatiza os acordos de transferéncia de tecnologia na Uniao Europeia;
3) Orientagdes sobre a aplicagdo do n°® 3 do artigo 101 do Tratado sobre o funcionamento da
Unido Europeia.

Artigo 101 (antigo artigo 81 do Tratado da Comunidade Europeia) dispde sobre as
condutas que serao incompativeis com o conceito de mercado interno e deverdo ser
proibidas, sob pena de ferir o direito europeu da concorréncia ou afetar o comércio entre os
Estados-Membros. Em outras palavras, serdo considerados nulas as condutas que tenham

como objetivo:

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os precos de compra ou de venda,
ou quaisquer outras condigdes de transacgdo; b) Limitar ou controlar a
produgdo, a distribuigdo, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;
¢) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; d) Aplicar,
relativamente a parceiros comerciais, condi¢cdes desiguais no caso de
prestacdes equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na
concorréncia; ) Subordinar a celebragao de contratos a aceitagdo, por parte
dos outros contraentes, de prestagdes suplementares que, pela sua natureza
ou de acordo com 0s usos comerciais, ndo tém ligagdo com o objecto desses
contratos.

Nesse mesmo artigo, sdo levantadas excecdes a essa proibi¢do nos casos em que
essas potenciais infragdes contribuam para melhorar a produgdo, distribuicao de produtos ou
mesmo promover o progresso técnico ou econdmico. Entretanto, essas praticas devem
permitir aos utilizadores uma parte equitativa do lucro resultante; ndo podem impor as
empresas relacionadas restrigdes que ndo sejam indispensdveis a consecugdo desses
objetivos; e ndo podem dar as empresas o poder de eliminar a concorréncia de parte
substancial dos produtos do mercado relevante envolvido.

Essas regras sdo a base da politica antitruste europeia. O Regulamento n°® 772/2004,
por sua vez, rege a aplicacdo desse quadro normativo aos acordos de transferéncia de
tecnologia. O seu art. 2 estabelece o conceito de “isen¢ao” como sendo os casos em que o
acordo de transferéncia de tecnologia ndo sera considerado ilicito concorrencial. Dessa
forma, ao longo do Regulamento, o legislador foi construindo as hipéteses em que a

autoridade antitruste deverd intervir ou nao, sob o paradigma do conceito de “isencao”.
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Cumpre frisar que esse regulamento nao deve ser aplicado a acordos de concessao
de licencas que objetivam subcontratar pesquisa e desenvolvimento, mas sim aqueles que
envolvem exploragdo de tecnologia licenciada para a producdo de bens ou servicos. Ele
também nao abrange os acordos de concessao de licengas para efeitos de agrupamento de
tecnologias.

No seu art. 3° sdo estabelecidos dois pardmetros de isengdo de intervengdo. O
primeiro determina que as empresas concorrentes, as quais a quota de mercado das partes
nao exceda 20% dos mercados de tecnologia e produto relevantes, sdo isentas de intervencao.
O segundo dispde que estardo isentos também contratos realizados entre empresas nao
concorrentes, que tenham a quota de mercado inferior a 30%. Ou seja, nesses casos, o direito
europeu presume que os contratos sdo benéficos para a economia.

Ressalta-se que, de acordo com Catherine Prieto, apesar dos norte-americanos
reconhecerem os avancos da substitui¢do do regulamento n° 240/96 pelo Regulamento n°
772/2004, alguns pontos ainda s@o criticados. O principal deles ¢ a influéncia tradicao
romanico-germanico que busca prever e abarcar normativamente todas as condutas possiveis
(PRIETO, 2008, p. 214). Nesse sentido, para compreender melhor os entornos dessa norma,
resta discorrer sobre casos especificos.

No caso em que as empresas forem concorrentes, sdo vedadas as clausulas dos
contratos de transferéncia de tecnologia que firmarem: restrigdes de capacidades da parte
contratante de determinar os seus precos na venda de produtos a terceiros; limitagdo da
producdo, exceto nos casos em que essa condi¢do seja imposta em um acordo ndo reciproco
ou entdo seja fixada apenas a um dos licenciados no acordo reciproco; e reparticao de
mercados ou de clientes. Cumpre anotar, incidentalmente, que sdo excecdes a vedagao da
reparti¢do de mercado ou clientes determinados pelo Regulamento 772/2004, art. 4°, 1. “c”:
“1) a obrigagdo imposta ao ou aos licenciados de produzirem com a tecnologia licenciada
apenas no ambito de um ou mais dominios técnicos de utiliza¢do ou de um ou mais mercados
do produto; ii) a obrigacdo imposta ao licenciante e/ou ao licenciado, num acordo nao
reciproco, de ndo produzir com a tecnologia licenciada no &mbito de um ou mais dominios
técnicos de utilizagcdo ou de um ou mais mercados do produto ou de um ou mais territorios
exclusivos reservados a outra parte; iii) a obrigacdo imposta ao licenciante de ndo conceder

qualquer licenga da tecnologia a outro licenciado num determinado territorio; iv) a restri¢ao,
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num acordo ndo reciproco, de vendas activas e/ou passivas pelo licenciado e/ou pelo
licenciante no territorio exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo reservado a outra parte;
V) a restricdo, num acordo nao reciproco, de vendas activas pelo licenciado no territorio
exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo atribuido pelo licenciante a outro licenciado,
desde que este ultimo ndo fosse uma empresa concorrente do licenciante no momento da
conclusdo da sua propria licenga; vi) a obrigacao de o licenciado fabricar os produtos
contratuais para sua utilizagdo exclusiva, desde que o licenciado ndo tenha restrigdes de
venda dos produtos contratuais, activa e passivamente, a titulo de pecas sobresselentes para
os seus proprios produtos; vii) a obrigagdo imposta ao licenciado, num acordo ndo reciproco,
de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente especifico, quando a licenga foi
concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente.”.

J& nas situagdes em que as empresas ndo forem concorrentes, serdo consideradas
ilicitos concorrenciais, as clausulas dos contratos de transferéncia de tecnologia que:
restrinjam a capacidade de determinacdo de pregos na venda de produtos a terceiros, sem
prejuizo da viabilidade de colocar um prego de venda méximo ou de recomendar um prego
de venda, desde que isso ndo corresponda a um preco de venda fixo ou minimo; a restri¢ao
do territorio ou clientes aos quais o licenciado podera vender os produtos contratuais; e a
restricdo de vendas ativas ou passivas a utilizadores finais por um licenciado que seja
membro de um sistema de distribuicao seletiva. Sao exce¢des da vedagdo da restricao de
territorio ou clientes fixados pelo Regulamento 772/2004, art. 4°, 2. “b”: 1) a restri¢do de
vendas passivas num territorio exclusivo ou a um grupo de clientes exclusivo reservado ao
licenciante; 1i) a restricdo de vendas passivas num territdrio exclusivo ou a um grupo de
clientes exclusivo atribuido pelo licenciante a outro licenciado, durante os dois primeiros
anos que este outro licenciado vender os produtos contratuais nesse territorio ou a esse grupo
de clientes; iii) a obrigacao de fabricar os produtos contratuais para sua utilizagdo exclusiva,
desde que o licenciado ndo tenha restricoes de venda dos produtos contratuais, activa e
passivamente, a titulo de pecas sobresselentes para os seus proprios produtos; iv) a obrigagao
de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente especifico, quando a licenga foi
concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente; v) a restri¢ao
de vendas a utilizadores finais por um licenciado que opere a nivel grossista; vi) a restri¢ao
de vendas a distribuidores nao autorizados pelos membros de um sistema de distribuicao

selectiva”. De outro lado, importante esclarecer, quanto a esse ultimo conceito de
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“distribuicao seletiva”, que de acordo com o regulamento “¢ um sistema de distribuicdo em
que o licenciante se compromete a conceder licengas relativas ao fabrico dos produtos
contratuais apenas a licenciados seleccionados com base em critérios especificados,
comprometendo-se esses licenciados a nao vender tais produtos a distribuidores nao
autorizados”.

Nao se pretende com esse trabalho exaurir todas as peculiaridades do tratamento
concorrencial dos acordos de transferéncia de tecnologia na Europa, muito menos comparar
todo o sistema ao norte-americano. Entretanto, a partir dessa reconstrucao tedrico-
dogmatica, percebe-se que o tratamento dado no direito europeu busca prever o maximo de
possibilidade de clausulas consideradas ilicitas. Também se leva em consideragao os desafios
do fortalecimento do mercado comum e a interferéncia dos Estados e de empresas publicas
nessa dindmica. Além disso, ha uma preocupagdao mais robusta com possiveis posturas
ilicitas sob o ponto de vista concorrencial entre empresas nao concorrentes. A partir dessas

observagoes, parte-se para a analise do tratamento juridico do assunto no Brasil.

4 O TRATAMENTO ANTITRUSTE BRASILEIRO DOS ACORDOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Para compreender como ¢ normatizada a intervencdo estatal nos acordos de
transferéncia de tecnologia, ¢ fundamental entender a relacio entre o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia — SBDC.

O INPI ¢ uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Industria e do
Comércio, criada pela Lei n® 5.648, de 11 de dezembro de 1970. De acordo com o art. 2°
dessa norma, o instituto tem como finalidade executar as normas que regulam a propriedade
industrial, tendo em vista a sua func¢do social, econdmica, juridica e técnica.

A relacdo entre o INPI e os acordos de transferéncia de tecnologia ¢ marcada por
um progressivo processo de desregulamentago. E comum resgatar a Resolugio n°® 22, de 27
de fevereiro de 1991 como aquela que desencadeou esse movimento, que findou na liberdade
de contratar disposta no Ato Normativo n° 120, de 17 de dezembro, de 1993. Em seguida, o

Ato Normativo n° 135 do INPI, aprovado em 15 de abril de 1997 adaptou o que era disposto
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em 1993 ao Cédigo de Propriedade Intelectual®. Essa nova compreensdo fica clara nas

disposic¢des do Ato Normativo n° 135:

2. O INPI averbara ou registrard, conforme o caso, os contratos que
impliquem transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licenca de
direitos (exploragao de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisi¢ao de
conhecimentos tecnologicos (fornecimento de tecnologia e prestacdo de
servigos de assisténcia técnica e cientifica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverao indicar claramente seu objeto, a remuneragdo ou
os "royalties", os prazos de vigéncia e de execucdo do contrato, quando for
0 caso, ¢ as demais clausulas e condi¢oes da contratacao.

Com a eliminagdo dos requisitos substanciais para registro dos contratos de
transferéncia de tecnologia no INPI, houve a intencdo de deslocar a preocupacdo com 0s
contratos de transferéncia de tecnologia para o Direito da Concorréncia. Isso foi confirmado
com o Cddigo de Propriedade Industrial, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 e a legislagdo
antitruste, Lei n°® 8.884, de 11 de junho de 1994 (revogada pela Lei n° 12.529, de 30 de
novembro de 2011).

Ao Sistema Brasileiro de Defesa de Concorréncia, por sua vez, cabe prevenir e
reprimir infracdes a ordem econdmica. Portanto, importa delinear como a legislacdo prevé
que um comportamento de empresas que acordam transferéncia de tecnologia® pode ser
considerado um ilicito concorrencial.

Nesse sentido, o art. 36 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011 versa sobre as
infragdes da ordem econdmica. Sdo considerados ilicitos concorrenciais, os atos que tenham
por objeto ou possam: “I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorréncia ou a livre iniciativa; Il - dominar mercado relevante de bens ou servicos; III -
aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posi¢do dominante”.

Dessa maneira, pode-se concluir que as clausulas dos acordos de transferéncia que

4 Ver mais em: MONTEIRO, Gustavo Redé. O limite de atuacdo do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial no registro dos contratos de transferéncia de tecnologia. Dissertacdo (Mestrado em Direito) —
UFMG. 2014. P. 131 e ss.

5 O INPI entende que os acordos de transferéncia de tecnologia sdo um género composto pelas seguintes
espécies: licenca de uso de marca; licenga de exploragdo de patente; licenca de exploragdo de desenho
industrial; fornecimento de tecnologia; prestacdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica; e franquia. Para
mais informagBes ver: INPl. Guia basico - contratos de tecnologia. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia Acesso em: 24/05/2014.
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tenham seus efeitos abarcados pelo §3°, do art. 36, deverdo ser consideradas como uma
infracdo da ordem econdmica. Constatado o comportamento ilicito, o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorréncia aplicard a sancdo devida. Os remédios antitruste sdo entendidos
como a forma publica de intervengao, por intermédio do 6rgdo de defesa da concorréncia
nesse tipo de situagao.

Sendo assim, parte-se do pressuposto de que as intervengdes do SBDC devem focar
uma adequagdo na estrutura de producao com objetivo de garantir um ambiente competitivo,
sem, contudo, impedir o processo de compartilhamento de inovagao tecnologica.

Ao comparar a realidade europeia, algumas observagdes mostram-se pertinentes.
Inicialmente, constata-se que ha no Brasil uma grande dependéncia do INPI quando se trata
de direitos de propriedade intelectual. Este 6rgdo, que deveria ter suas atribuigdes limitadas
a regularizacdo do direito de propriedade em sentido estatico, acaba obscurecendo a andlise
desse tipo de propriedade na sua dimensdo dinamica.

Sobre o assunto, propde-se observar a propriedade intelectual sob duas oOticas: a
estatica e a dindmica. A estatica permite concluir que o instituto ndo pode ser considerado
como direito de propriedade propriamente dito, pois lhe faltam caracteristicas e elementos
definidores, dada as particularidades do objeto tutelado. Na perspectiva dindmica, o instituto
juridico deve ser observado diante dos movimentos de mercado e do tempo (LARA, 2010,

p. 53 e ss). Nesse mesmo sentido, VAZ:

Retirar o capital, os bens de producdo do estado de dcio (aspecto estatico),
consiste, pois, em utiliza-los em qualquer empresa proveitosa a si € a
comunidade. E dinamiza-los para produzirem novas riquezas, gerando
empregos e sustento aos cooperadores da empresa e a comunidade. (...) A
funcdo social ndo tem o conddo de suprimir o direito subjetivo do
proprietario dos bens de producdo; apenas modifica a sua aquisi¢do, gozo
e utilizagdo aos objetivos da Ordem Econdmica e Financeira e Social (VAZ,
1993, p. 151).

Pode-se dividir duas dimensdes de relagdo entre Estado e propriedade intelectual.
Na dimensao estatica, ou seja, o reconhecimento do direito de propriedade, indubitavel que
cabe ao INPI regular. Na dimensdo dinamica, por sua vez, no que tange a questdes
concorrenciais, o abuso do direito de propriedade intelectual deve ser julgado e punido pelo
SBDC.

Para ilustrar essa questdo, destacam-se dados do INPI de 2000 a 2012 que indicam

Rev. de Direito, Inovagdo, Propriedade Intelectual e Concorréncia| e-ISSN: 2526-0014| Maranhdo | v.3 | n. 2 |
p.75- 93 | Jul/Dez. 2017.

87



Fabiano Teodoro Lara e Gustavo Redé Monteiro

L3

que aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) dos contratos levados a registro no
orgao correspondem a importacdo de tecnologia. Esse quadro reforca a constatacdo da
manuten¢do do Brasil enquanto pais importador ¢ dependente de tecnologia estrangeira.
Ademais, durante esse periodo analisado, € possivel notar que o indice de intervencao do
INPI manteve-se em média de metade do volume de entrada. Em outras palavras, este 6rgao
exigiu mudangas em cerca de 50% dos novos contratos de transferéncia de tecnologia ao
longo desses doze anos, como se v€ no Anudrio estatistico de propriedade intelectual 200-
2012 (atualizado em junho 2013).

Apesar do indesejavel alto grau de interferéncia do INPI em matérias de
transferéncia de tecnologia, entende-se que, com a edi¢ao da Lei de Propriedade Industrial
(9.279/96), houve uma profunda alteracdo na tratativa referente a transferéncia de tecnologia
em nosso ordenamento. Percebe-se que por op¢do do legislador patrio, foi retirada do INPI
a atribuicdo de “adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferéncia de tecnologia
e estabelecer melhores condi¢oes de negociagado e utilizag¢do de patentes”, persistindo a sua
competéncia para registrar os contratos de transferéncia de tecnologia.

Em que pese subsistir a finalidade do INPI em buscar a regulacdo da propriedade
intelectual com fulcro na fungdo social, economica e juridica e técnica, ndo parece ser
plausivel que o instituto mantenha uma postura intervencionista face ao mérito, objeto
estipulado entre as partes pactuantes em contratos de envolvam, principalmente e
efetivamente, fornecimento de tecnologia.

Nesse sentido, José Indcio Franceschini (FRANCESCHINI, 1980) e Nuno Pires de
Carvalho (1994, p. 21) entendem que o INPI se tornou expressamente incompetente para
aplicar os ditames da legislacao anticoncorrencial desde a criagdo do CADE, através da Lei
4.137/62. Em normatizacdo interna do INPI, especificamente o Ato Normativo 120/93, o
proprio orgao dispds acerca da impossibilidade de recusa de averbagdo de contratos com
base em suscitadas violagdes das legislacdes relativas ao abuso de poder econdmico e de
protecao ao consumidor, facultando ao INPI alertar as partes contratuais acerca dos aspectos
legais envolvidos (artigo 4°, §§ 1° e 2°).

O Ato Normativo sucessorio ao acima descrito — o de n° 135/97, nao fez mencgao
especifica a cldusulas e praticas restritivas de concorréncia ao normatizar a averbagdo e
registro dos contratos de transferéncia de tecnologia. Contudo, ao indicar a finalidade

principal da Ato Normativo (item 01 do preambulo), qual seja “normalizar os procedimentos
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de averbagdo ou registro de contratos de transferéncia de tecnologia”, elencou no rol de
legislagdo complementar aplicavel, a Lei 8.884/94 (antiga Lei de Prevencao e Repressao as
Infra¢des a Ordem Econdmica). Como exposto no item 4.1 acima, o Ato Normativo 135/97
foi substituido pela Resolugao 16/2013, a qual repetiu, na integra, o item acima descrito em
seu artigo 1°, inclusive mencionando a lei concorrencial.

A partir dessa analise normativa, entende-se que o nosso ordenamento, de maneira
expressa, estabelece 0 SBDC como competente para a analise da dimensdo dinamica dos
acordos de transferéncia de tecnologia, no que tange as questdes concorrenciais que ha posto
em nosso ordenamento. Desta feita, contratos de transferéncia de tecnologia que preencham
os requisitos de submissdo ao SBDC serdo devidamente analisados por este sob a
completude do aspecto concorrencial inerente ao caso em tela, ato ja exercido pelo CADES,

Assim, resta ao INPI, no maximo, o “dever” de informar ao SBDC acerca de
eventual hipotese de abuso de poder econdmico em transagdes tecnologicas. Foi este,
inclusive, o objetivo elencado em Convénio firmado entre o CADE e o INPI no ano de 1996,
e em segunda oportunidade mais recente, no ano de 2010. Em ambas oportunidades, nao
restou elencado como obrigacdo do INPI exercer a andlise de supostos abusos de poder
econdomico no desenvolvimento de suas atividades. Os objetos acordados pelo CADE e INPI

resumiram-se a estipular a:

Cooperagao técnica entre os Participes, quando solicitada e de acordo com
sua conveniéncia e oportunidade:

I. Prestagdo de consultoria, referente a defini¢do de rotinas, diretrizes e
normas de procedimento no tratamento conjunto de atos de
concentragdo, ou condutas anticoncorrenciais que envolvam
propriedade intelectual;

Il. Realizagdo de estudos sobre as relacdes e interfaces entre propriedade
intelectual e antitruste;

Ill. Realizagdo e participacdo em eventos e semindrios, inclusive
objetivando o treinamento de servidores;

5 A respeito, ver os Atos Concentracdo 08012.002870/2012-38; 08012.006706/2012-08; 08700.003937/2012-
01; 08700.003898/2012-34; 08700.004957/2013-72 e; 08700.006336/2013-23.
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IV. Disponibilizacdo, em acervo compilado, dos estudos e analises dos
processos instaurados;

V. Troca de informagdo e de conhecimento técnico entre os respectivos
corpos técnicos; e

VI. Com base nas andlises ¢ nos estudos, elaboragdo de propostas
normativas, que conduzirdo, no ambito desse Acordo, medidas
integradas para a resolugdo dos casos.

O que se percebe da relagao entre o 6rgdo antitruste brasileiro e o INPI € que, apesar
dos esforgos cooperativos, o instituto ainda possui um perfil de intervengdo que dificulta
acordos de transferéncia de tecnologia, conforme os dados citados. A experiéncia europeia,
por sua vez, permite ver no 6rgao antitruste maior habilidade institucional para lidar com

possiveis desdobramentos negativos, pelo menos no ambito concorrencial, desses acordos.

5 CONSIDERACOES FINAIS

Esse estudo permitiu concluir que a inovagdo tecnoldgica e, por via de
consequéncia, o mercado de inovagdo, tem fundamental importancia na dinamica do
capitalismo contemporaneo. Nesse contexto, o Estado, por intermédio da autoridade
antitruste, tem a desafiadora tarefa de equalizar a dissemina¢do da inovagao tecnologica e a
protecao da concorréncia, de maneira que se continue tendo estimulos para inovar.

Permite-se, nesse cenario, algumas reflexdes para compreender os pormenores das
normas que dispdem sobre os acordos de transferéncia de tecnologia no direito europeu da
concorréncia. Percebeu-se que o tratamento do assunto na Unido Europeia ¢ diferente dos
EUA em alguns pontos especificos. Pode-se dizer que a tradi¢do romanico-germanica
influenciou a propria forma de tratamento legal do assunto, na medida em que busca exaurir
todas as possibilidades que podem ser consideradas ilicitos concorrenciais. Diferente da
abordagem consagrada dos EUA, que garantem maior liberdade ao 6rgdo antitruste para
analisar o caso concreto. Além dessa diferenca, outras merecem destaque, como € o caso da
preocupacdo na Unido Europeia com os acordos de transferéncia de tecnologia entre
empresas que ndo sao concorrentes, 0 que ndo ocorre com tanta intensidade nos EUA.

Ao se comprar com a realidade brasileira, percebe-se que aqui, apesar de ser um

Rev. de Direito, Inovagdo, Propriedade Intelectual e Concorréncia| e-ISSN: 2526-0014| Maranhdo | v.3 | n. 2 |
p.75- 93 | Jul/Dez. 2017.

90



TRATAMENTO JURIDICO DOS ACORDOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA NO DIREITO EUROPEU E NO DIREITO BRASILEIRO

4

pais predominantemente de tradi¢do romano-germanica, ndo hd um regulamento da
autoridade antitruste que verse precisamente sobre os impactos concorrenciais dos acordos
de transferéncia de tecnologia. Entretanto, essa auséncia ndo esvazia a legitimidade ou
mesmo a possibilidade de intervencao nesse tipo de situagdo, pois, como visto, o art. 36 da
Lei de concorréncia ndo levanta duvidas.

Além disso, no Brasil, apesar de ser uma Federacdo, ndo ha preocupacdo em
regulamentar a relagdo entre as Empresas Publicas dos Estados, diferente do que ocorre na
Europa, por exemplo. Isso decorre, em parte, do fato de no Brasil existir um modelo de
federalismo no qual a Unido tem predominancia or¢amentdria e de competéncia em
comparagdo aos demais entes federativos, frutos da propria formacao do Estado brasileiro.

Por fim, a andlise da realidade do Brasil evidenciou que o INPI historicamente teve
papel relevante na formulacdo e aplicacdo da regulamentacdo da propriedade intelectual.
Entretanto, especialmente a partir da década de 1990, houve uma reformulagdo da atuacao
do INPI, pelo menos no plano normativo, no sentido de conferir a autoridade antitruste do
Brasil a legitimidade para normatizar os conflitos dos acordos de transferéncia de tecnologia
com as normas de direito concorrencial. Nesse sentido, o INPI deve concentrar esfor¢os na
analise do direito de propriedade intelectual na sua acepcao estatica, enquanto que o SBDC,

deve se voltar a analise dinamica — em especial, no que tange ao direito da concorréncia.
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