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ABSTRACT

This thesis was submitted to the University Gama Filho as a requirement for the degree of "Mestre em Direito" (L L.M) in 1981. It deals with the restrictive practices associated with know how agreements as they appear under the standpoint of developing countries engaged in a market oriented economy, The author begin by establishing the concept of a "competition property", or "property over the exchange value", as the axis of the control over goodwill; this "property" is expressed either as the reasonably expected income from a business or as the value of the opportunity to participate in a given market. As it refers that property, there is an actual property when the titleholder to it has an exclusive right to export the opportunity, and a quasi-property when this right is non-exclusive. In the first position is the patentee; in the second, the titleholder to know how, Under the Roman l.aw tradition of a subjective right as the power to lawfully act in the preservation of someone's own interest the opportunity is really power to deny goods from whomever needs or desires them. Therefore, the quasi-property over know how means a position to exercise economic power; the abuse of such power must be controlled, The author shows that, as it regards developing countries like Brazil, this abuse of economic power is not only punishable as an attack against competition as it is understood under U,S. Laws but instead as a restraint on economic or technological development. Know how on the other hand is the informational tool to assure that a technology is market-oriented; it consists in the sum of technical data necessary to structure a business to make profit. The know how agreement is therefore the transfer of such a structure from a competing business to another, or of the opportunity to dispute a market equipped with such structure. The author analyzes in deep the pertinent Brazilian legislation concerning restrictive practical in know how agreements and, in an annex, applies the theory on some practical restrictions, taking into account the comparative law. 

SINOPSE

A propriedade concorrencial: o controle de uma oportunidade de disputar um mercado. O "know how" como o conjunto de informações técnicas necessárias para estruturar uma empresa para um mercado. O poder econômico como a possibilidade da negação de bem. O "know how" e o poder econômico: o direito brasileiro e estrangeiro. 

II 

A  Danusia Barbara, 
evidentemente. 

INTRODUÇÃO
O "know-how", como objeto de tutela do direito, começa a surgir no panorama mundial nos fins da década de 40. É verdade que Ekstron, em seu tratado, transcreve um contrato de comunicação do que posteriormente seria denominado "know-how", datado das primeiras décadas deste século; famosíssimo é o contrato pelo qual a Dupont de Neumours adquiriu, na década de 30, o segredo do celofane. 

Mas a relevância internacional dos contratos de "know-how" data da mesma época que a consolidação das empresas transnacionais. Sem com isto estabelecer nenhuma relação de causalidade, é de se supor que as condições da economia mundial que propiciam as transnacionais, tais como as conhecemos desde a última guerra mundial, aparentemente favorecem também a proliferação dos contratos de comunicação de "know-how", 

De outro lado, as modificações que se preveem na divisão internacional de trabalho deverão terminar com o fenômeno dos contratos de "know-how". A partir do momento em que os países desenvolvidos de economia de mercado começarem predominantemente a gerar tecnologia pura corno produto vendável em grande escala teremos outros tipos de contratos de tecnologia, mas provavelmente não mais o de "know-how". 

Pois o "know-how" é a conformação tecnológica de um aviamento de uma empresa operativa; o contrato que o comunica, transfere parcela deste aviamento, corno oportunidade de mercado que tal empresa cede à outra. Do momento em que uma empresa passa a gerar tecnologia como produto final, não há mais cessão de aviamento; não há mais contrato de "know-how". 

O trabalho doutrinário sobre o "know-how", assim, não excede os limites de uma análise de um evento jurídico, fugaz, localizado, típico de uma fase da economia mundial. De outro lado, o fenômeno também é localizado em tanto que típico de uma economia de dominância capitalista. É verdade que cada vez mais os operadores de países de economia planificada vem participando de contratos internacionais de "know-how": mas nada impede que, em suas transações internacionais, tais empresas adotem alguns dos métodos de suas competidoras, baseados em países de economia de mercado. É o que acontece. 

A análise que se faz a seguir, desta maneira, não pode deixar de levar em conta os fundamentos legais do capitalismo, com os quais o "know-how" está profunda e ferreamente ligado. Em segundo lugar, a análise do "know-how" é, necessariamente, uma análise do poder econômico e de seus limites: a transferência de uma posição de mercado, ainda que potencial, é um exercício de poder e, simultaneamente, uma cessão de poder. 

Localizada no tempo e no sistema econômico, a análise também é restrita na abordagem. O contrato de "know-how" é estudado, neste trabalho, sob a ótica dos países em desenvolvimento que adotam, total ou parcialmente, os objetivos de uma economia de mercado. Os limites de juridicidade do exercício do poder econômico derivado do controle do "know-how" são desta forma considerados sob tal perspectiva, especialmente do ângulo brasileiro. 

Dentro de tais pressupostos, o trabalho está dividido em três partes principais. Na primeira, analisam-se as peculiaridades do direito de empresa capitalista que possibilitam o surgimento do "know-how" como objeto de negócio jurídico. Também nesta seção, estuda-se a regulação jurídica do poder econômico, nos países desenvolvidos de economia de mercado e nos países em desenvolvimento. 

Na segunda parte, ensaia-se a construção do conceito jurídico de "know-how" e estudam-se as peculiaridades dos contrates de comunicação do mesmo. Na terceira, descreve-se o sistema jurídico brasileiro, no que regula o exercício do poder econômico e, em particular, o poder econômico resultante do controle de "know-how". Em anexo aplica-se a determinadas práticas, a titulo de exemplo, a doutrina exposta anteriormente. 

Além do atendimento ao requisito acadêmico da dissertação do mestrado em Direito Empresarial, este trabalho tem o propósito de contribuir à elaboração doutrinária tanto sobre o comércio de tecnologia quanto sobre o Abuso do Poder Econômico. Os dois temas têm sido tratados com excessiva parcimônia pelos autores de Direito Econômico, e pouquíssimo peles juristas que adotam a perspectiva do direito privado. 

Para alcançar tais objetivos, o autor contou com a preciosa orientação do Prof. Doutor F abio Konder Comparato, que, sem jamais ter-se ocupado especificamente com o tema em suas obras, nelas forneceu as ferramentas doutrinárias c epistemológicas que um estudioso brasileiro necessita para entender o direito do capitalismo moderno: o interesse de Antonio Luis Figueira Barbosa, que introduziu o autor ao problema e contribuiu essencialmente para sua visão política e econômica; a inteligência de Paul Roubier e a criatividade teórica de John Commons, que haviam formulado de há muito o que o autor apenas intuía. 
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1.1
Valor de Uso e Valor de troca

Hegel deparou-se com o problema do papel do Estado na economia, ao tratar das relações entre produtor e consumidor(1):

“O indivíduo deve ter o direito de ganhar seu pão como quiser, mas o público também tem o direito de usufruir que os serviços essenciais sejam feitos de forma adequada.  Ambos pontos de vista devem ser satisfeitos, e a liberdade de comércio não pode ser exercida de modo a afetar o bem geral.”

Este mesmo conflito, o dos interesses privados versus os direitos do público, foi essência da lide trazida à Suprema Corte Americana em 1876 (Munn v. lllinois; 94 U.S. 113, 149. 1876).  Os proprietário dos armazéns de cereais do Estado de lllinois haviam recorrido à cúpula do poder judiciário dos Estados Unidos, questionando o direito de um governo estadual regular os preços de seus produtos; as autoridades estaduais, porém, afirmavam que, pelo poder de mercado que os armazenadores tinham, os consumidores se viam obrigados a adquirir os cereais, bens de primeira necessidade, a qualquer preço imposto.

O caso, como nota John Commons(2), se revestia de uma importância especial, em vista do princípio legal, no sistema anglo-americano então vigente, de que o Estado só podia regular a atividade econômica exercida sob concessão.  Uma estrada, uma ponte, a exploração de uma via navegável podiam ter pedágios ou prazos de utilização limitados pela autoridade, por serem naturalmente bens púnlicos, concedidos à exploração privada; mas o comércio de cereais jamais fora atividade pública.

A Corte terminou por concluir que o controle do preço dos grãos distribuídos ao público em geral implicava num poder de fato, detido por particulares, e incidente sob a esfera jurídica de terceiros.  O estado tinha pois o dever de regular os preços excessivos, segundo o pensamento de Hegel - aliás presente nas ponderações dos juízes.

Esta foi a primeira vez, diz Commons(3), que surge no Direito Americano a consciência do poder econômico do empresário capitalista.  Esta nova soberania, paralela e similar à do Estado, consistia no poder de negar, a quem necessitava, os bens econômicos que o empresário puder produzir ou vender. 

No caso de lllinois, os armazenadores se recusavam a suprir os bens necessários ao consumo do público, a não ser por um preço determinado, desproporcionado ao custo somado a uma margem razoável de lucratividade.  A atuação da autoridade estatal, julgada constitucional pelo Supremo, tinha o propósito de controlar tal poder econômico, sob a lógica de uma justiça distributiva.  Mas a solução do caso extravasava o simples  sui cuique tribuere: o que se percebia era a emergência de uma soberania nova, e sua confrontação com o poder estatal clássico.

Não é simples coincidência o fato de que a elaboração judicial destas novas relações de soberania foi contemporânea à modificação jurisprudencial que, nos Estados Unidos, sofreu o conceito de propriedade.  O direito anterior entendia a propriedade como uma liberdade de fruir, de gozar e de dispor ao abrigo da lei; o nódulo da propriedade, porém, era a facilidade de usufruir do bem que lhe era objeto.

Commons(4) historia a geração do novo conceito através de uma série de julgados sucessivos da Suprema Corte do fim do séc. XIX.  Em 1884, apenas a minoria da corte entedeu, no caso dos matadouros da Cidade de St. Louis(5), que haveria infração do princípio constitucional de  respeito à propriedade privada na probição de um empresário exercer um ramo de comércio.  A municipalidade daquela cidade havia dado exclusividade para o abate de animais a um determinado matadouro, por razões higiênicas; os demais abatedores recorriam contra o que entendiam como uma expropriação inconstitucional.

O argumento vencedor era que a propriedade física dos matadouros ficara intacta e, portanto, inexistia expropriação.  A perda da capacidade de os bens materiais em questão gerar receita empresarial não foi considerada como capaz de afetar a propriedade.

Em 1890, porém, a maioria passou a exposar a tese minoritária de 1884.  As ferrovias privadas do Estado de Minnesota contestavam o poder de polícia da autoridade estadual, a qual vinha estabelecendo suas tarifas(6); as ferrovias invocavam o mesmo princípio constitucional.  O acórdão, desta vez, foi que houvera expropriação: para 
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1.2
A PROPRIEDADE EMPRESARIAL

Entende-se, conforme as leis civis de tradição romanística, por propriedade (de bens corpóreos) a soma de todos os direitos possíveis, constituídos em relação a uma coisa: é a “plena in re potestas”; uma definição analítica (a do nosso Código) é: o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha.  Os direitos reaisi diferentes da propriedade seriam exercícios autônomos das faculdades integrantes do domínio, de parte deles, ou limitações e modificações.

A emergência das novas formas de propriedade exige, porém, que se analise tal fenômeno jurídico sob o ângulo da estrutura dos direitos em geral, levando em conta, inclusive, a natureza dos objetos deste mesmos direitos.

Em termos muito genérico, propriedade poderia ser definida como “controle jurídico sobre bens econômicos”.  a palavra controle tem a acepção de regulamento, além da de domínio, ou soberania; é a segunda significação que cabe ao conceito ora expresso(1).  Falando dos fundamentos de uma economia de mercado, Jaquemim e Schrans(2) lembram:

“Em geral, um bem não adquire uma utilidade conômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela.  Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas.  Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o facto de adquirir e o de dispor.  Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem.  Além disso, comporta o direito de ser transferida.  Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de tranferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse em tenderá a subir.  Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos.”

As características econômicas da propriedade serão, assim, o controle sobre o bem (inclusive o bem-serviço), e a possibilidade de excluir a utilização por outrem.

Mas a tradição tem reservado a palavra “propriedade” ao controle sobre coisas, ou bens tangíveis; por uma extensão relativamente moderna, admite-se falar de propriedade 
intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc, para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis.

No entender de Ulpiano, bem era aquilo capaz de satisfazer um desejo: “bona ex eo dicuntor quod beant, hoc est beatus faciunt” (fr. 49 D verb. sing. L. 16).  Por outro lado, a Economia Tradicional(3) define como “bem” o objeto  capaz de satisfazer uma necessidade humana, sendo disponível e escasso; para o jurista, “bem2 é o objeto de um direito.

É de se notar que todos os bens jurídicos serão bens econômicos, pois os há de caráter apatrimonial, como as relações de família puras e a cidadania.  Noção próxima de bem é coisa, que boa parerte da doutrina considera sinônimo, porém é mais correto reservar a palavra coisa para os “elementos destacáveis da matéria circundante”(4).

De outro lado, nem todas as coisas são bens, por serem incapazes de satisfazer um desejo ou uma necessidade humana; como há coisas capazes de satisfazer desejo ou necessidade, mas que não são disponíveis nem escassos (como o ar), têm-se tanto coisas que não são bens econômicos como bens jurídicos patrimoniais que não são coisas.  São as coisas que, simultaneamente, são bens jurídicos patrimoniais que se tornam objeto dos direitos reaisi, inclusive da propriedade, na acepção tradicional, romanística.

A tradição estóica (Zenão), classificava como coisas corpóreas todos os objetos apreensíveis pelos sentidos; assim, Lucrécio, descrevendo a sensação do vento na pelo, comenta que “na natureza também existem corpos invisíveis”.  A doutrina jurídica do período clássico, porém, adotou o entendimento platônico, de que coisa é o objeto tangível: “corporales heao sunt quae sui natura tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique alia res inumerbiles.  Incoprorales autem sunt quae tangi non possunt, quales sunt ea, quod in jure consistunt” (Gaio Inst. II Pars. 12/14).  A distinção de Cícero é igualmente interessante: há coisas que existem (quae sunt) e outras que se concebem (quae intelleguntur)(5).

Neste sentido, Blackstone viria a definir bens corpóreos como os objetos “as affcts the senses, such as can be seen and handed by the body)”; incorpóreos, por sua vez, seriam “creatures of the mind and exist only in contemplation”(6).

Curiosamente, o Direito Romano considera como bem corpóre, a propriedade, “plena in re potestas”, tão intrínseco era o direito no interior da coisa.  Seriam intangíveis, por outro lado, o usocapião, a tutela, o usufruto, e as obrigações; como se vê, também são incluídos na relação bens intangíveis de caráter não inteiramente patrimonial, como a tutela. 

Clóvis Bevilacqua tinha, como bem jurídico intangível, a ação humana objeto do direito de crédito.  De outro lado, falando da energia, diz Savatier: “ce travail, comme celui de l’homme, se vend dans ses résultés seulement, dont il ne peut être isolé en tant que bien corporel. (...)  Objet de créances considérables, elle non saurait donc être un objet de propreté ”(7).

Há algumas controvérsias sobre a possibilidade de se considerar um direito um bem jurídico.  Para De Ruggero, por exemplo, quando se tem um direito sobre um direito (p. ex.: uma promessa de venda de ações escriturais) o objeto do primeiro daqueles seria a utilidade implícita no segundo(8).  Argumenta-se, no entanto, que o valor econômico de um direito é diverso do seu objeto, como se percebe facilmente ao avaliar-se um crédito diferido ou inseguro.

A par dos direitos, do trabalho humano e da energia, costuma-se falar de “bens imateriais” em relação às criações do espírito humano, as obras artísticas, científicas, literárias, ou os produtos da inventiva industrial(9).

O “controle jurídico” de que fala o conceito inicialmente proposto é melhor expresso pela palavra “poder”; o poder de ação, conferido pela ordem jurídica a uma pessoa, para que possa alcançar um interesse próprio é o direito subjetivo.  costuma-se analisar tal noção de forma a evidenciar a existência de um sujeito ativo, que detem o poder; de um sujeito passivo, a quem cabe um dever; de uma relação jurídica entre os dois polos subjetivos; e de um bem, objeto desta relação.

Este poder de agir por vezes se exerce sobre um sujeito passivo determinado, cujo dever, além da obrigação genérica de respeitar o poder do polo ativo, é de realizar uma prestação, uma atividade positiva ou negativa.  Tal atividade é, ao mesmo tempo, o objeto da relação, e a forma de se 
executar o poder.  Quando se dá, da maneira descrita, uma coincidência entre dever do sujeito passivo e o objeto do poder, tem-se o direito subjetivo de crédito.  Quando a atividade negativa de um sujeito determinado consiste em abster-se perante o exercício do poder do sujeito ativo, tem-se os chamados direitos potestativos que são direitos subjetivos de crédito cujo conteúdo se esgota no próprio poder(10).

A noção de “direitos exclusivos” merece reflexão especial.  Pontes de Miranda(11), ao tratar exatamente do segredo de fábrica, refere-se à eficácia “erga omnes, mas não real” daquela figura jurídica.  ao usar tal expressão, algo paradoxal, o autor reconhecia que há no caso eficácia absoluta (erga omnes) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos “erga omnes” (o de dar a oportunidade de usar a estrada) mas não exclusivo (12).  Os direitos de oportunidade são todos deste tipo, pressupondo um bem-meio (a oportunidade) e um bem-fim (a estrada pública); a existência ou não de exclusividade refere-se, de fato, ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de inexistir direito “erga omnes”.

Os direitos absolutos podem, assim, ser exclusivos ou não exclusivos conforme seja materialmente ou juridicamente impossível fazer incidir outros direitos id6enticos sobre um mesmo bem-fim. Em se tratando de bens corpóreos patrimoniais, os atributos físicos de individualidade e atualidade (“corporales sunt quae sunt”, no dizer de Cícero), se acrescidos pelo propósito de apropriação, tranfrmam o direito absoluto em exclusivo.  Tais são os chamados direitos reais, cujos predicados de sequela e tranfer6encia podem ser explicados pela natureza do direito (absoluto), pelas qualificações do objeto (individualizado e atual) e pelo objetivo da apropriação.  Quando ao poder do sujeito ativo não corresponde um dever, específico, de nenhum sujeito ativo, a não ser aquele de respeitar a juridicidade do exercício do mesmo poder, há um direito absoluto.

Concebe-se, também, que haja, poderes que não se exercitem em interesse próprio, mas para atender objetivos ao menos parcialmente alheios.  É o caso do poder tutelar, do poder marital, e do exercício da jurisdição pelo magistrado: são poderes-função, em que existe um dever-poder, um exercício não voluntário de um poder de agir.  tais poderes não serão direitos subjetivos, mas potestades(13).

A definição acima presume a noção de apropriação, que é a aquisição da possibilidade de destinar um bem ao atendimento exclusivo dos fins próprios de uma pessoa.  
A idéia é mais abrangente do que a de propriedade, pois, de um lado, admite uma possibilidade “de facto” de apropriar-se de um bem; e, de outro, não se limita ao poder sobre bens corpóreos ou bens imateriais; e, finalmente, abrange o bem “atividade do sujeito passivo determinado”.  Enfim, apropriar-se é um conceito mais filosófico do que técnico-jurídico, mas tem sua funcionalidade científica no seu próprio campo.

Entre os direitos de conteúdo não patrimonial, são absolutos e exclusivos os de personalidade, os políticos, os chamados direitos humanos, etc.  De outro lado, são insuscetíveis de direitos exclusivos as “res communes omnium” tais como as vias públicas, ou o mercado (o espaço jurídico onde se tecem as relações econômicas); as coisas ou bens de uso inexaurível, como o ar atmosférico, que no entanto se tranformam em objetos possíveis de direito exclusivo se parceladas e individualizadas; e todos os bens inapropriáveis, em relação àquelas pessoas que não podem apropriar-se deles(14).

Os bens, produtos da inventiva industrial, denominados usualmente imateriais, carecem dos atributos das coisas corpóreas, objeto natural dos direitos reais: não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original.  embora suscetíveis de serem objetos de direitos absolutos exclusivos, esta exclusividade não impede, a rigor, a reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes (15).  Por ficção, o Direito tem atribuído a tais bens as mesmas qualidades das coisas sob direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma.

Uma análise mais cuidadosa da questão revela que, neste caso também, há de início um direito de oportunidade - o de explorar o mercado propiciado pela criação imaterial.  A exclusividade legal apenas apropria este mercado novo, localizado, em enefício do criador.  No que tange aos direitos morais, a exclusividade tem outros fundamentos, que não interessam a este trabalho.

De forma inteiramente similar, tem-se estendido a proteção dos direitos absolutos exclusivos à situação jurídica do empresário que explora sua atividade em estabelecimento sito em imóvel sob locação, resguardando-se a posição privilegiada do empresário, adquirida pelo desnvolvimento do negócio naquele local, com criação de clientela específica.  O objeto do direito exclusivo é a posição no mercado representado pelo local de operação e significa um direito à percepção de rendimentos eventualmente produzidos em resultado ontnuação de uma atividade no mesmo local(16).

Pode-se, já neste ponto, precisar o conceito de que trata este capítulo, caracterizando o poder, atribuído classicamente ao proprietário, como um direito subjetivo absoluto.  O controle, ademais, não é um poder-dever, já que guarda pelo menos um certo grau de voluntariedade em seu exercício; não se trata, pois, de uma potestade.  especificando assim a primeira noção, poderíamos dizer que propriedade no sentido clássico é o exercício de um poder jurídico absoluto e exclusivo sobre um bem econômico, visando a um interesse próprio.

Por aproximação, costuma-se denominar estes direitos absolutos exclusivos sobre bens economicos imateriais, o bem-clientela, “propriedade imaterial”.  Como os objetos resguardados são, em princípio, “res communes omnium” (a criatividade industrial e o mercado), parte da doutrina entende que tais direitos são um monopólio constituído em favor de seus titulares.

Vê-se de outro lado que a “propriedade sobre o valor de troca”, como o queria Commons, é um direito de oportunidade, não necessariamente exclusivo, de desfrutar um mercado.  Como a oportunidade presume a reunião de bens físicos e a organização de atividades, como um exercício de um controle pelo menos temporário sobre esta soma de bens e atividades há uma manifestação de propriedade clássica na atividade empresarial: a noção de Commons vai além para ter como propriedade o resultado da função de bens físicos e atividade organizada.  A propriedade no caso é simplesmente um poder absoluto, mas não exclusivo, sobre um bem econômico imaterial, visando a interesse próprio, e pode ser justamente denominda “quase-propriedade”(17).

Este conceito de propriedade, como se vê, elaborado através da análise da estrutura dos direitos, compatibiliza tanto o “dominium” romano quanto a “property” definida pelo caso de 1890.  Concebida como um poder, quando exercida sobre um conjunto de bens materiais e bens imateriais, constituído para gerar valores de troca (a empresa) a propriedade não é um poder “passivo”.  Não é um poder de conservação, mas de ampliação.

Contudo, como lembra Commons, o exercício desregrado do poder econômico, que tinham os proprietários dos armazens de rereais do julgado de 1876, e que consistia em recusar o fornecimento de bens necessários a terceiros, com a finalidade de aumentar preços, foi considerado como antijurídico.  Há, assim, limites nos poderes do titular da empresa; é dos limites do poder do proprietário empresarial, no exercício de uma atividade específica, de que trata este trabalho.
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1.3
O “IUS INTRATURAE

Se escolhermis iniciar com o exemplo americano, não foi por ter sido fato exclusivo de seu sistema jurídico o desenvolvimento da noção da propriedade empresarial.  O valor jurídico da oportunidade de obter receita futura com uma atividade empresarial já fora reconhecido, século antes, no início do capitalismo europeu.  É naquele sistema jurídico, porém, que surge a construção dos limites do exercício desta propriedade, como se verá nos próximos capítulos; foi por esta razão, e pelo fato de contar, como intérprete dalei americana, de um teórico do porte de John Commons, que antepusemos uma criação jurisprudencial do séc. XIX, ao direito italiano do séc. XIV, historicamente anterior.

A sensibilidade jurídica para a existência de tal valor, aliás, data de bem antes, como o demonstra a instituição de monopólios pelo Estado romano(1).  Mas se pode, com cada razão, tomar o “jus intraturae” das cidades italianas do “quatrocento” como um dos marcos históricos da criação de um direito próprio da economia capitalista.

O artesão ou mercador que tomava em aluguel sua oficina ou loja e criava uma clientela centrada no local de seu comércio ou indústria, adquiria o direito de haver do prorietário do imóvel, que o intentasse despejar, um pagamento pela valorização do ponto.  O “ius intraturae” era exatamente o reconhecimento de que o valor dos lucros razoavelmente esperados pelo exercício da atividade empresarial deveria ser somado ao do imóvel locado, constituindo a parte não tangível da propriedade(2).

Ora, tal “propriedade sobre o valor de troca”, como o quer Commons, é algo da experiência cotidiana, pedestre, de qualquer advogado forense.  O cálculo do valor de um fundo de comércio, no caso de denegação de renovatória ou da apuração de haveres, não é outra coisa senão o reconhecimento fáctico da existência de um valor intangível, somado aao das coisas física, a que o direito assegura proteção.

As várias formas de calcular o valor do fundo de comércio levam em conta o lucro médio apurado pela empresa nos exercícios mais recentes, projetando tal taxa para os exercícios futuros e capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoável do lucro futuro(3).  O equivalente 
jurídico da organização empresarial, do aviamento dos intangíveis da empresa, é assim quantificado e definido como a reditibilidade da empresa.

Esta capacidade de obter réditos resulta, seja da localização do estabelecimento, seja da qualidade dos seus produtos ou serviços, ou da eficácia da veiculação publicitária; é aquilo capaz de captar, entre os concorrentes igualmente disputando o mesmo mercado, a boa vontade da clientela.  É o “goodwill” do direito anglo-saxão, ou a clientela na versão latina.

Mas a reditibilidade resulta, ambém, do exercício do poder econômico.  Um local é bom ou ruim para a clientela em razão do custo da alternativa de se valer de outro fornecedor, e poder de negar-se a fornecer é equivalente a este custo alternativo; o mesmo ocorre com vantagem qualitativa, real ou induzida publicitariamente.  Inexistindo outro fornecedor, no mercado ou setor considerado, o poder econômico obtido pelo empresário tende a ser infinito, limitado apenas pela possibilidade de o público deixar de necessitar o produto ou serviço.
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1.4
A COISA E A OPORTUNIDADE

A relação jurídica entre o empresário e sua clientela, a oportunidade comercial, é de natureza similar a que tem o lavrador em relação a um trato de terra; é a faculdade de fruir dos resultados eventuais(1). O empresário tem, ademais, como o lavrador, um poder jurídico de exigir que o resto do mundo se abstenha de perturbar indevidamente o aproveitamento da oportunidade comercial obtida; é a contrapartida da liberdade de exercer a atividade empresarial.        

A razão das leis de repressão à concorrência desleal é exatamente proteger a atividade empresarial na exploração da oportunidade de clientela.  Tais leis, muitas vezes, definem um rol mínimo de ações típicas que lesam a liberdade de um competidor aproveitar-se da oportunidade comercial, tais como o denigramento deste, de seus produtos ou serviços, ou  atos que confundam um empresário com um competidor e os produtos ou serviços de um com os do outro.  Mas a grande maioria (inclusive a lei brasileira(2)) deixa em aberto a caracterização de tais ações, proibindo em geral aquelas que falseiem a concorrência, emprejuízo de um determinado competidor.

A similitude entre o lavrador e o empresário consiste apenas no fato de que ambos exercem faculdades de fundo econômico, sob a tutela de poderes jurídicos absolutos, ou seja, voltados contra todos, indiscriminadamente, como um dever de abstenção. Distinguem-se pripriedade do lavrador e a posição empresário, pois aquele direito real se exerce em relação a um objeto uno e único, que naturalmente induz a um direito exclusivo: como regra geral, a propriedade de um exclui outra da mesma natureza ou grau.  Não assim o direito absoluto do empresário.

Com efeito, é possível várias pessoas exercerem a mesma atividade perante o mesmo mercado; é esta, aliás, a regra - a racionalidade ostensiva do sistema capitalista exige que os direitos absolutos exclusivos sobre as coisas tangíveis tenham o contraponto dos direitos absolutos não exclusivos sobre o mercado - ou, mais precisamente, de um poder absoluto, não exclusivo, sobre os demais participantes, atuais ou potenciais, da concorr6encia.  É, talvez, o sistema de “checks and balances” que moderaria o exercício dopoder econômico e refreiaria um pouco a sua acumulação.

Observando-se mais atentemanete, constata-se que, pelo menos nos sistemas em que, como no brasileiro, existe legislação especial de concorrência desleal, o poder absoluto de que cada empresário dispõe contra seus concorrentes tem matizes diversas daquele poder universal, negativo, que cada um exerce para assegurar sua liberdade econômica.  sem que, na verdade, se desfigure a natureza do direito subjetivo, a contiguidade entte os concorrentes propicia uma intensificação das relações jurídicas, como a que se origina dos direitos “propter rem” resultantes da vizinhança.
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1.5
O BEM CONCORRENCIAL

Caberia, é certo, formular aqui a doutrina dos “bens concorrenciais”, como uma categoria do pensamento jurídico capaz de avaliar na identificação do estatuto teórico do “estabelecimento”, da “clientela”, do “aviamento”, etc.  Conquanto sua completa elaboração fuja aos propósitos do presente trabalho, a visão de um contrato de “know how” à luz das restrições abusivas que sobre ele podem incidir não prescinde dos elementos desta doutrina.

Já nos referimos anteriormente à existência de um direito de explorar uma oportunidade comercial, dentro dos limites da concorrência; o objeto deste direito viria a ser, exatamente, esta oportunidade comercial, esta posição perante o mercado.  Em regimes econômico-políticos diversos, o acesso aomercado era rigidamente tutelado, e o direito de que falamos surgia como concessão, delegação a particulares da exploração de um bem público.  Com o princípio da liberdade de com8ercio, tal direito se esmaece, para ir se confundindo com as liberdades gerais, os direitos humanos, com sua configuração de direito sujetivo ficando menos preminente.

Ora, é interessante notar que o exercício desta liberdade, pode prejudicar terceiros, e, mesmo, que o intento do seu exercício seja prejudicar terceiros: quem se estabelece numa cidade para competir com as empresas já lá operando no mesmo setor tem certamente o desígnio de causar dano aos comerciantes já estabelecidos, tomando sua clientel(1).  É parte deste direito a faculdade de prejudicar, dentro de certos limites prescritos pelo uso comercial; comparavelmente, o direito internacional público estabelece limites à faculdade de exercer guerra, protegendo os prisioneiros, as populações civis, etc.

O bem concorrencial surge no espaço destes limites, a partir dos quais 8e ilegal o exercício do direito de concorrer pela mesma clientela.  Se há um monopólio legal, se só um empresário pode explorar o mercado, não exsitirá a ficção entre direitos de mesmo objeto: é o que ocorre com os privilégios de invenção, por exemplo.  nestes casos, o bem concorrencial tem sua eficácia claramente demarcada.

Contudo, a concepção de um bem concorrencial é difícil, enquanto considerarada a noção da oportunidade comercial como uma liberdade, a ser apenas coibida na hipótese de um uso excessivo(2).  O que contribui para o melhor 
entendimento desta categoria jurídica é o ato de que a oportunidade de que se fala é passível de venda: constata-se que, singularmente, uma liberdade tem preço, corretores e mercado.  O interesse econômico, objeto da venda, não é a liberdade que afinal qualquer um tem, mas algo que se expressa como uma vantagem objetiva de mm sobre os demais titulares do mesmo direito.  O dono de uma loja bem contada num bom ponto tem, sobre o homem da rua, a vantagem da reunição do capital necessário, da organização dos meios empresariais, da sorte de conseguir um local bem atendido pela clientela; e, sobre seu concorrente imediato, as peculiaridades do ponto e da organização que fazem de seu estabelecimento uma unidade particularmente lucrativa.

Cede-se, assim, não a liberdade, mas os meios de exercê-la e, com eles, uma determinada posição econômica definida pela expectiva de obter réditos futuros, em face da aptidão dos meios e os lucros já obtidos no passado.  Arriscando-nos a um paradoxo, cede-se a um crédito real, uma confiança nas vantagens futuras, a mesma confiança atuária que existe no contrato de uma venda futura, no seguro, na aposta, e em todas oerações de crédito.

Como já visto, esta expectativa, que pode ser cedida, deriva, em parte da organização da empresa para a sua atividade conômica específica; e, em parte, da quantidade de poder econômico que resulta desta organização, e que se expressa na perda relativa que o consumidor sofreria ao escolher outra empresa para satisfazer suas necessidades ou desejos.  Em última análise, assim, cede-se uma posição de poder econômico.

A doutrina do bem concorrencial se liga estreitamente, desta forma, coma do poder econômico.  O titular do direito a este bem é, como o controlador de uma sociedade, ocupante de uma posição de poder sobre o mercado, e a proteção que lhe é oferecida pelo direito considerado exatamente esta situação.  Não estamos, simplesmente, no campo das liberdades, mas no dos poderes.

A ideologia do direito do poder econômico pode se expressar na noção de que aquilo que se resolve como um conflito entre particulares, na exploração de um bem comum a todos - o mercado - passa noentanto a ser uma lesão direta ao interesse público, quando as ações de um empresário ou grupo de empresários tendam a eliminar ou distorcer a própria concorr6encia.  O acúmulo de poder econômico torna-se-ia nocivo ao público em geral e o Estado se moveria para contrapor-se, com a soberania,aos ensaiso de “imperium” privado na área 
econômica.
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2.1
Técnica e a Prática

O Decreto 16.164, de 19 de dezembro de 1923, a lei de patentes que regeu a industrialização dos anos 30’, previa em seu artigo 41 que o depositante de um privilégio de invenção deveria submeter à Diretoria Geral da Propriedade Industrial um relatório.

“que descreva com precisão e clareza a invenção (...) de maneria que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o maio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar.”Ol1

No artigo 72, no entanto, versando sobre as violações de privilégio de invenção, considerava-se agravante da infração.

“associar-se o infrator com o empregado ou operário do concessionário ou cessionário, para ter conhecimento do modo prático de se obter ou se empregar a invenção.”

Reconhecia a norma legal, assim que, a par da invenção uma figura suplementar, o “modo prático”, ao qual se concedia tutela jurídica por via de agravante à infração de violação de privilégio.  O padrão abstrato da “pessoa competente na matéria” que, por imposição, estaria apta a realizar o invento, não se aplicava necessariamente ao concorrente material, carente do auxílio dos empregados ou operários para empregá-la de um “modo prático.”

O sistema do Dec. 16.264 ilumina a natureza do conflito.  Seria patenteável, à época, a invenção nova, ou melhoramento que tornasse mais fácil o fabrico do produto, ou aumentasse a sua utilidade industrial; e a novidade seria apurada segundo o princípio de que, até a data do pedido, não deveria ter sido o produto ou processo empregados ou usados, descritos ou publicados de forma a que pudessem ser empregados ou usados, dentro ou fora do país.  Para que fosse concedido o privilégio, a par da novidade, era necessário que o invento tivesse utilidade industrial.

Enquanto na punição se ia alcançar o “modo prático”, os critérios da concessão do privilégioo remontavam à “utilidade industrial”, ao “estado da arte” apurado a nível 
global.  Não é demais lembrar que o “prático”, para uma empresa operando mesmo no capitalismo brasileiro de 1923, é, em última instância, função de reditibilidade de um invento, de sua aptidão para o mercado, e não somente de sua utilidade industrial.

Tal característica, aliás, é objeto de decisão judicial conhecida (Mycole Corp. of america v. Pemco Corp. (1946) 68 U.S.Q. 317):

“O “Know-How’ é constituído por conhecimentos técnicos, os quais, acumulando-se após ter sido obtidos através de esperiências e ensaios, põem aquele que os adquirir em condições de produzir algo que não poderia ser produzido sem eles nas mesmas condições de exatidão e de precisão necessárias ao sucesso comercial.”

Um exemplo ilustra a afirmação.  Suponhamos uma nova forma de destilação de bebidas espirituosas pelo emprego de altas temperaturas.  Entre mil e mil e cem graus, obtem-se o produto, com as características da bebida em que falava o decreto, poderia conseguir o efeito industrial visado.  No entanto, apenas a 1061 graus, a bebida teria a cor, o gosto e a leveza que garantiria seu sucesso no mercado, em competição com suas congêneres obtidas com processos convencionais.

A patente, desta maneira, protegeria a invenção, nos seus parâmetros de utilidade; o “modo prático”, a informação suplementar não revelada no relatório, alcançaria a reditibilidade.  No caso mencionado, de resto proverbial entre os especialistas do setor, o privilégio impediria o uso do “meio prático”, conquanto não patenteado, e a informação não relada seria legalmente indisponível.

Existe, contudo, uma diferença entre a proteção conferida ao titular do privilégio, como único realizador legal do invento, e a que o Dec. 16.264 lhe dava, como detentor dos “meios práticos”.  A violação dos direitos de propriedade industrial se perfaz pelo desempenho da atividade empresarial cuja exclusividade fora conferida ao dono da patente; no exemplo, pelo emprego do processo de destilação que, pela aplicação de calor entre mil e mil cem graus, produziria a bebida.  A incidência na agravante só se daria pela obtenção de um conhecimento, comunicado ao infrator pelos empregados ou operários do titular da patente.

Caso a informação sobre o “modo prático” de realizar o invento já estivesse à disposição do contrafator, ou se ele obtivesse de tereceiros, nenhuma agravação resultaria.

Ora, tanto o direito de propriedade industrial quanto aquele outro, aos “meios práticos”, podem ser exercidos contra todos, em geral, sem que, previamente, haja sido pactuado a obrigação de não fazer - não usar o processo, não obter a informação.  Consistem ambos, numa faculdade de agir de determinada forma (realizar o invento, conservar a informação para sí), contraposta a um dever geral, inespecífico, de não interferir na ação do facultado.  São, na classificação tradicional do Direito, poderes absolutos, por oposição aos que se constituem em relação a pessoa determinada, cujo exemplo mais flagrante é o dos direitos de crédito.

2.2.
Propriedade ou monopólio

Mas o direito resultante da patente é uma relação de propriedade, assimilável à do sentido tradicional, romanístico.  Consiste na exclusividade em usar uma determinada informação tecnológica no processo produtivo, assim como a propriedade sobre os bens corporais é aquele “direito de excluir todos os outros do uso da coisa, menos o soberano”, do que fala Hobbes(1).  É bem verdade que as propriedades físicas das coisas materiais tornam fácil a instituição de direitos absolutos exclusivos sobre elas:  um trato de terra é único, uno, idêntico a si mesmo, e a exclusão de todo outro titular é possível sem maior criação de direito.  Não assim as informações, as idéias tecnológicas ou artísticas, que podem ser criadas autônomamente por vários, ao mesmo tempo: e poderão ser, todas elas idênticas, embora nem únicas nem unas.

Para instituir um direito de propriedade sobre as idéias tecnológicas de utilidade industrial, o direito se viu obrigado a considerar a concepção intelectual como tendo as propriedades físicas que lhe faltam, naquilo que interessa à sua exploração empresarial.  Após a divulgação do conteúdo de uma patente, a informação nela contida, se já não o foi, incorpora-se ao Estado da Arte, e passa a ser intelectualmente disponível por qualquer um, embora seja economicamente indisponível, enquanto durar o privilégio; a exclusividade prevalecerá mesmo contra aqueles que, por trabalho próprio ou acaso, já dispuserem da informação protegida.

É por esta peculiareidade que os direitos de propriedade industrial, ao tornar exclusiva uma atividade empresarial, se equivalem a um monopólio.  Não há muito de diferença entre receber a exclusividade da fabricação de um tipo de tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, senão a de que, no segundo caso a possibilidade de restrigir atividades produtivas já em curso é inexistente.  Ao considerar o monopólio do sal contrário à Common Law, os tribunais ingleses levaram em conta os inúmeros empresários já operando no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly Case de 1604).

As “maneiras práticas” não são objeto da mesma exclusividade.  Muito embora haja o direito de manter a informação reservada, sem comunicá-la a qualquer outro, os poderes absolutos, no caso, não impedem que terceriros criem, obtenham, ou descubram os dados por dispêndios ou trabalho próprio.   A significação econ ômica destas “maneiras 
práticas” está, assim, na dificuldade material de obter tais informações, no custo, risco ou esforço necessário para isto.

Por não serem objeto desta exclusividade objetiva, Ascarelli nega às “maneiras práticas” serem protegidas por direitos absolutos(2):

“Tudo ció per‘o non permette, a mio avviso, e non puo permettere di fare un passo ulteriore deducendo, dalla decisione del suggeto de tenere segreta una determinata notizia, un suo diritto assoluto (e v’‘e chi parla di “proprietà” ció che mi sembrerebbe comunque inessato) all’altrui astensione da ogni atto volto a conoscere il (dato) segreto o a utilizzarlo. (...) É cosi lecito, a mio avviso, (...) cogliere - ad essempio atraverso l’ispezione di un produtto e poi utilizzare il retrovato, seppure il suo autore volesse tenerlo segretto.”

o entanto, como vimos, o direito em questão, sendo um poder (de não divulgar) ao qual se apõe um dever geral de abstenção, constitui um direito absoluto, embora não exclusivo(3).  Paralelo ilustrativo, no campo dos direitos personalíssimos, é a proteção ao nome próprio, insuscetível de ser utilizado por quem não seja  o titular, embora não oponível aos homônimos legais.  É preciso concordar com Ascarelli, contudo, quanto aos limites da proteção oferecida pela lei aos “meios práticos”.

Certamente, nenhuma proteção haverá quando estes “meios práticos” são evidentes, ou seja, quando o simples uso dos produtos, criados com o auxílio daqueles, revelar “os meios” que estão por trás.  Também nenhuma proteção haverá se os meios forem revelados pela desmontagem conceitual do produto, o chamado “reverse engineering”.  A informaçao nestes casos resultou de uma análise ou decifração, constiuindo-se num trabalho, risco, ou dispêndio autônomo.  O que se tutelava, no velho Dec. 16.264, era a obtenção da informação por comunicação dos empregados e operários do titular: o poder de não divulgar difere do poder de usar com exclusividade a mesma informação.

A formulação do Decreto de 1923 ainda permite distinguir as demais características dos “meios práticos”.  Claramente, tais “meios” são transmissíveis, pois é sua comunicação que se pune; não se trata do uso de habilidades pessoais, pois o dispositivo menciona “para ter conhecimento”.  Serão de obtenção difícil, pois, embora o titular dipusesse dos “meios, e terceiros também deles pudessem dispor, o contrafator precisaria do auxílio de empregados e operários do titular.  A redação do dispositivo também não deixa margem a dúvidas de que estes “meios práticos” não serão coisas materiais, pois não se pune o furto, ou a apropriação indébita; senão, quando muito, informações sobre coisas materiais.

É interessante notar que não se veda no Dec. 16.264, a associação com os empregados ou operários, pela subtração de mão-de-obra qualificada, versão terrestre da “sedução de marinheiro” que prevê o art. 500 do Código Comercial.  a tutela recai, realmente, sobre as informações reservadas, sobre algo que, passando a dispor o contrafator, não perde o titular; mas algum dano, alguma lesão aos direitos do patenteado deve haver e, a se julgar da natureza da lei tutelar (de direito comercial), não será infração a um direito personalíssimo , uma simples violação de sigilo individual.

Não se pode perder de vista que o patenteado, por efeito de seu privilégio, adquire uma vantagem considerável sobre seus concorrentes, sendo o único a poder desempenhar a atividade de explorar o invento; a infração do contrafator consiste em ultrapassar as barreiras da exclusividade legal, realizando a mesma atividade.  quanto aos “meios práticos”, a exclusividade legal não existe, mas mesmo assim, o fato de dispor deles, enquanto o contrafator não é tão bem aquinhoado, dá ao titular uma vantagem concorrencial sobre o infrator. ao fim do período de proteção do privilégio, o contrafator teria, em tese, livre disponibilidade da informação patenteada para efeitos de sua produção; o antigo titular, no entanto, saberia como fazer melhor, e mais adequadamente, o resultado do invento, graças aos “meios práticos”.

A sesão, assim, é a perda da vantagem concorrencial que o detentor dos “meios práticos” teria sobre o contrafator, e se expressa nos lucros cessantes, após a ocupação do concorrente de sua nova posição perante o mercado.  Os “meios práticos” se incluem assim entre os bens concorrenciais, que consistem em uma oportunidade, juridicamente protegida, de participar de um mercado, de obter réditos.

Sintetizando, os “meios práticos” de que falava a revogada lei de patentes de 1923 seriam informações transmissíveis, suplementares às constantes do relatório descritivo de uma patente, que permitem que o seu detentor produzisse, em condições de mercado, o invento privilegiado e que, por não serem geralmente disponíveis, resultam em uma vantagem concorrencial.  tal definição se aproxima da que 
Mousseron formula par o “Knosw-How”:

“Le savoir faire consiste en une conaissance techinique, trasmissible, non immediatamente acessible au public et non bvrevettée.”(4)

Além da peculiaridade da entiga lei brasileira, de só punir os meios práticos subsidiários a um privilégio, as principais dfierenças entre a definição dos “meios práticos” e o “savoir faire” de Mousseron está, de um lado, na diferença entre o técnico (adotado pelo tratadista francês) e o prático (previsto no Dec. 16.264/23) e, de outro, na exclusão, na segunda definição, da noção de bem concorrencial de que acima falamos.

Com efeito, nem todos os “meios práticos” deverão ser “técnicos”; não é técnica, no sentido estrito, a informação sobre a melhor divisão de trabalho para realizar o invento, e, no entanto, é um dado relevante para otimizar sua reditibilidade; tal dado estaria, contudo, sob a noção mais empresarial de “meios práticos”.  De outra parte, haveria um “savoir faire” num conhecimento técnico, transmissível, não acessível ao público e não patenteado apto a produzir bens insuscetíveis de produção para um mercado; e não estaríamos, aí perante um “meio prático”.

N O T A S

1.
Hobbes, Leviathan.  Of. Common ... Or XXIV. Ed. Encyclopaedia Brittânica, 1953, pg. 124. Vide, na primeira paarte, o capítulo “A propriedade”.

2.
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali - A Giuffré Ed. 1960 - pg. 284.

3.
Com esta formulação concorda Pontes de Miranda, ao conferir o segredo de fábrica “eficácia erga omnes, mas não real”, no sentido de que “todos têm de admitir que exista, e não seja violado”.  Tratado de Direito Privado, v. XVI Borsoi, 1971. Par. 2005.

4.
Apud. R. Fabre, Le Know How.  Librairies Techniques, 1976, pg. 13.  Vide também Chavanne e Burst: Droit de la Proprieté Industrielle.  Dalloz, Paris, 1976 nr. 425.

2.3
O segredo da arte de lucrar

Muito mais perto da definição do “meio prático” do Dec. 16.264/23 está a noção de Magnin(1): o “Know-How” seria uma arte de fabricação, a reunião das experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um bem.  Ao lado dois inventos patenteados, em torno deles e mesmo sob eles, haveria o “JKnow-How”.

No seu entendimento, compõe o “Know-How” a babilidade técnica do operário ou artífice: o “Tour de Main”, o virtuosismo individual.  Tal componente, porém, é intransmissível, inseparável da pessoa que detêm este tipo de arte.  Integra, também, o “Know-How” a experiência técnica, a aquisição pessoal, mas transmissível, no trato contínuo com um método de produção, aquela parcela da arte que o mestre ensina ao aprendiz, e que pla assistência pessoal do técnico se repassa ao contratante de transferência de tecnologia.

O núcleo do “Know-How”, no entanto, está nos conhecimentos técnicos, categoria que reune, para Magnin, as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente em, somadas àquelas que integram o estado da técncia, o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente.  Sob a mesma classificação estão os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.

Ainda são conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, os dos detalhes de aplicação de um processo, que se vai adquirindo progressivamente através de uma sequência de experimentos e falhas, até chegar à otimização deste mesmo processo.  É isto que se entende por “Know-How” entre os técnicos e engenheiros, e que se expressa empresarialmente pela superação do risco técnciso do uso de um determinado método de produção; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo indispondo de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma(2).

NOTAS

1.
F. Magnin.  know how et proprieté industrielle.  Librairies Techniques, 1974.

2.
Magnin também fala de “Processos”, como um elemento do “Know-How”, mas concede que o mesmo consiste em aplicar ou otimizar o processo; ou então, que o processo integra os conhecimentos técnicos. 

2.4.
O segredo de fábrica

A noção de “arte de fabricação” se distingue da idéia de “segredo de fábrica”, cuja proteção desde 1810 está prevista no Código Penal Francês.  O segredo de fábrica é um conhecimento tecnológico, do lado da utilidade industrial e secreto: não se exige que seja novo nem que represente uma atividade inventiva, o que o distingue do invento patenteável.

Como o notam Chavane e Burst, por um lado, e mathély(1), por outro, o segredo de fábrica, na sua versão francesa, é uma parcela especial do “Know-How”, à qual se confere proteção penal específica.  Para tanto, é preciso que a divulgação seja feita, por empregado ou diretor da firma, com intento doloso.

Mas Magnin(2) distingue as duas noções um pouco mais claramente do que os autores já citados.  tirante os aspectos peculiares do direito francês, Magnin nota que a habilidade técnica própria às pessoas físicas que desempenham atividade técnica são parte do “Know-How” (e são transmissíveis pelo que propriamente se poderia chamar assitência técnica - o aprendizado pessoal), mas não entra no segredo de fábrica.  Em segundo lugar, o segredo de fábrica é um conhecimento isolado, identificável, enquanto o “Know-How” é todo o conjunto de uma produção a arte de fabrica, enfim.

A noção de segredo de negócio foi mais amplamente elaborada pela doutrina e legislação estadual americana.  No Restaurant of Torts, seção 757. pg. 5; Comentário (1939), encontra-se a preciosa definição:

“A trade secret may consist of any formula, pattern or devide or compilation of information which is used in one business and which gives him an oppotuning to obtain an advantage over competitors who do not know or use it.  it may be a formula for a chemical compound, a process for manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or a list of costumers.”

Tal definição, introduzida na legislação  e aceita pela jurisprudência de vários estados, têm sido considerada como aplicável ao “Know-How”:

“(...) if know-how is to be considered licensable property, it shold be virtually synonymous with the term trade secret.”(3)

Porém a “arte de fabricação” de Magnin se distancia do segredo de fábrica, segredo de indústria ou segredo de empresa também pelo fato de se constituir em um fluxo contínuo de informações, um modo de permanecer sensível ao desenvolvimento tecnológico, e principalmente às possibilidades empresariais deste desenvolvimento.

“On sait que, selon la formule de Leprince ringuet, “les Techiniques de fabrication, ajourd’hui, ne se conservent guére plus longtemps que le poisson”.”(4)

É esta disposição empresarial, este aviamento especializado, que consiste em capacitar-se para captar, absorver, processar e aplicar empresarialmente a massa de conhecimentos técnicos livres ou privilegiados, de direcionar as pesquisas tecnológicas para os fins empresariais, de gerenciar as habilidades e experiências técnicas, e de administrar o risco da aplicação de novas técnicas, que vêm a ser “know-how”.  como tal, o “know-how” é intransmissível por via de contrato, salvo a cessão de estabelecimento; mas os resultados das opções empresariais, os ganhos concorrenciais efetivamente realizados, estes sem, são transmissíveis, e é quanto a eles que o antigo dec. 16.264 se referia ao mencionar os “meios práticos”.

Ora, cada uma destas opções, principalmente as que a realização prática demonstrou serem valiosas, é um segredo de empresa no sentido estático, embora não um segredo de fábrica ao estilo do art. 418 do Código penal Francês de 1810.  É bem verdade que, ao serem transmitidos a outras empresas, não pertencentes ao mesmo grupo economico, o “know-how” surge como “conhecimentos técnicos” como segredos de fabricação, extraídos do “know-how” verdadeiro, do “por que optar por tal solução, em face do mercado”.  Assim Magnin, ao considerar o “know-how” como um bem econômico transmissível, pode reduzí-lo à “arte de fabricação”.

N O T A S
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Op. cit. pg. 114.

3.
M. C. Eckstrom.  Licensing in foreign and Domestic Operations.  Clark boardman Co. Ltd. 1976.

4.
Magnin.  Op. cit. pg. 114.

2.5
A Lei Brasileira e Segredos de Negócio.

O segredo da fábrica vem encontrar sua ressonância no Art. 39, 6º. do Dec. 24.507 de 29 de junho de 1934, nossa primeira lei de repressão à concorrência desleal.  Diferentemente da versão francesa, o item punia tanto a divulgação de segredo de “indústria” quando o de “comércio”; tamto a fórmula cabalística quanto o dado sobre a divisão de trabalho ou até mesmo a lista de clientes.  a integração aproxima a figura infracional à “arte de fabricação”, com a vantagem, sobre os “meios práticos” do Dec. 16.264, de se conceber como entidade autônoma, não atrelada ao privilégio:

“(...) desvendar a terceiros quando em serviço de outrem, segredos de fábrica ou e negócio conhecido em razão de ofício.”

Na mesma linhagem, o Dec. 7.903, de 27 de agosto de 1945, nossa lei vigente sobre crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal, prevê em seu art. 178. XI, XII, a repressão penal da utilização ou divulgação não autorizada de segredo de indústria havido em consequência de serviço a terceiro, durante a duração do vínculo de trabalho ou serviço; e também a de segredo de empresa, mesmo após o término do vínculo.

O patrimônio concorrencial consistente desta “arte de fabricação” não está assim plenamente protegida na lei brasileira, em sua esfera penal.  a Lei de Segurança Nacional, em combinação com o Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos sigilosos cobrem a parte não empresarial dos segredos industriais; o Regulamento dos Serviços Postais (Dec. 29.151/51); o Art. 202 do Código Penal (invasão de estabelecimento), 328 e 326 (violação de sigilo funcional de funcionário público e violação de sigilo de proposta de concorrência); 151 e 152 (violação de concorrência, comunicação telegráfica, radiotelegráfica ou telefônica; correspondência comercial); 153 e 154 (divulgação de segredo e violação de sigilo profissional), ampliam o âmbito de proteção existente sem completá-la.  No âmbito trabalhista, o art. 482 da CLT considera falta grave a violação de segredo de empresa.

Desta forma a captação de informações empresariais, sem penetração num recinto, por exemplo, para obter dados sigilosos, não é ilícito penal; nada impede, penalmente, que 
um competidor instale um sensor de grande potência, capaz de escutar ao longe as decisões de uma diretoria de empresa, nem a fotografia aérea de uma instalação industrial reservada.  A única proteção viria da ação civil, com base no art. 178 Par. único do Dec.-Lei 7;903/45, como um ato de concorrência ilícita.(1)

N O T A

1.
Vide Celso Delmanto: Crimes de Concorência Desleal.         Edusp/Bushanski, 1975.

2.6
O Contrato de “Know-How”

Magnin, em uma formulação mais elaborada(1), também define o “know-how” como a “arte de reprodução”; e  se entenda: não a reprodução de bens materiais, mas a reprodução das condições, do aviamento empresarial que propicia a produção dos bens materiais.  Não é despropositado, assim, como já o fizemos em trabalhos anteriores, classificar o contrato de “know-how” como cessão parcial de aviamento, cessão da oportunidade empresarial de exploração de um mercado com o auxílio de uma “arte de fabricação” determinada.

Não procede, desta feita, o entendimento de Ascarelli(2), de que, na transferência de “know-how”, há um simples “dare” (plantas, projetos, etc.) e um “facere” (prestar assistência técnica, etc), sem nenhum transpasse de bem material.  tal enfoque resultaria, comparativamente, em reduzir a cessão de estabelecimento a um conjunto de compra e venda de coisas, cessão de locação, novação subjetiva de contratos de trabalho, etc.

A noção de Magnin revela, de outro lado, que o “know-how” não é um conhecimento, mas uma conformação do aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em transplante de parcela da organização empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o aviamento do fornecedor do “know-how”.  A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz consigo uma expectativa de reditibilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o “know-how” foi oncebido e para o qual foi transplatado.

O contrato que transpassa o “know-how”, desta forma, é um contrato de comunicação de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção.  mas, enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.  Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial e não originária.  Tal raciocínio terá talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantem-se, porém, ainda enquanto o “know-how” for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

N O T A S

1.
OP. CIT. PG. 115.

2.
OP. CIT. PG. 282.

2.7
Contrato de “Know-How”: Natureza Jurídica

Quanto à natureza jurídica do contrato, parte considerável da doutrina o considera empreitada mista(1), um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato de ensino.  A complexidade das obrigações que o constituem, por outro lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma aproximação com qualquer contrato típico(2).  Parcela menos autorizada, ancorando-se demasiadamente na natureza de bem imaterial do segredo transmitido, chega a falar de locação, usufruto, comodato, constituição de renda e - porque não? - servidão(3).

Para classificarmos um contrato de “know-how”, segundo sua natureza jurídica, é preciso tomar em consideração a natureza jurídica do “know-how”, ele mesmo.  Páginas atrás, definimos o direito que recai sobre o segredo de empresa como um poder absoluto, embora incidindo de forma não exclusiva sobre o bem que lhe é objeto final; pouco depois, sugeríamos a existência de um “bem concorrencial”, expresso pela reditibilidade de uma atividade econômica; a seguir, apoiando-nos em Magnin, descrevemos o “know-how” como uma conformação de um aviamento; e, por fim, classificamos o efeito econômico-empresarial do contato de “know-how” como de cessão parcial de aviamento.

Ora, já se viu que o “know-how”, e não menos do que ele, a posição do empresário perante um mercado competitivo não tem objeto físico capaz, de por si só, garantir os atributos da exclusividade.  Ao classificarmos o “know-how” como conformação do aviamento, particularmente apta a ser reproduzida, na verdade não distinguimos entre um e outro, para conceder-lhes um mesmo tratamento: o do bem concorrencial.

Este bem, sobre o qual se recai um poder absoluto, mas não exclusivo, constitui-se numa quase-propriedade, como, de resto, já notaram tille e Figueira Barbosa(4).  quase, pois há uma forma de excluir terceiros do uso inautorizado do valor econômico, uma forma de controle econômico sobre a disponibilidade do valor; mas não há de excluir todos.  No caso do “know-how”, o direito de impedir a reprodução do aviamento, e a falta de fundamento jurídico para evitar a conformação idêntica mas autônoma são comparáveis ao que ocorre em matéria de direito autoral - mas, no que se refere ao “know-how”, o “copyright” é de uma forma empresarial, e não de um imaginário, de um conjunto de sons, de um conjunto de cores.

Quase propriedade, também, pois se submete aos princípios de limitação da concorrência, e deve ser examinada sob a ótica do poder econômico.  Estas limitações, aliás, não são estranhas à propriedade física, no seu estágio moderno, constrangida pelo domínio eminente do Estado, pelas regras do meio-ambiente, pelo direito de pesquisa e exploração de jazidas, por todos os ônus da função social a que se destina.  Esta quase-propriedade não é outra coisa senão a “propriedade sobre o valor de roca”, de que fala Commons, e que foi objeto dos primeiro parágrafos deste trabalho(5).

A natureza jurídica dos contratos de “know-how” resulta, assim, deste seu objeto: uma quase propriedade, com a qual se perfazem negócios jurídicos os mais variados.  É o que se vará a seguir.

N O T A S
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Paul Demin, Apud.  Newton Silveira: Contratos de Transferência de Tecnologia, in Revista de Direito Mercantil. 26 pg. 88, Paulo roberto Costa Figueiredo. Anuário da Propriedade Industrial, 1978, pg. 142.

4.
A. D. Tillet.  propriedad y Patentes.  In Comercio Exterior (México) vol. 26, nr. 8, pg. 912. A. L. Figueira Barbosa, op. cit. pg. 73.

5.
É preciso ter em conta que “propriedade”, no sentido próprio, só existe nos monopólios legais; vide, no primeiro  capítulo deste trabalho, a referência ao caso See v.  
Heppenheimer.

2.8
Contrato de “Know-How”: Os Vários Tipos

O Contrato de “know-how” tem natureza complexa.  Como já se notou anteriormente, há, nele implícito, obrigações de dar (plantas, “blue prints”, listagens, etc) e obrigações de fazer (comunicar experiências, no que o jargão da área chama o “know-how”).  Há bens materiais e bens não materiais: como objeto dos direitos ajustados; e, como visto, a obtigação de comunicação de “know-how” tende a ser parte de nogócios jurídicos ainda mais complexo.

A prática administrativa vigente no Brasil tem levado a que os contratos de importação de “know-how” sejam desvinculados de outras avenças complementares, como as de compra e venda de bens, ou empreitadas de obras, ou licenças de direitos exclusivos, de forma a que o regime específico daqueles fique explicitado.  Assim, os contratos que prevejam obrigações de “know-how”, além de outras, ajustados após 1975 (data de entrada em vigor da norma administrativa em questão) serão raros, e não deverão prever pagamentos em divisas especialmente por tecnologia.

Os contratos de “know-how” de outros países podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração.  Quando disposta a não comunicação, durante o prazo prescrito as informações serão indisponíveis - o receptor de “know-how” poderá dele usar, extrair dele seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos.  De outro lado, podem tais contratos prever que, após um certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial; os dados, plantas e “blue prints” devem ser restituídos; a experiência adquirida, ignorada.

Nestas condições, ter-se-ia uma “locação” de “know-how”, uma “licença” (como é mais comumente denominada), por oposição à “cessão”, ajuste em que inexiste a cláusula de não exploração.  Está claro que não sendo o “know-how” objeto de direitos ecxclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (licere = dar permissão), constiuindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência.  É intuitivo, após havermos indicado a natureza de “cessão parcial de aviamento” do contrato de “know-how”, que todos os ônus sobre teal tranferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta.

O mesmo se dirá do pacto de não comunicação; embora seja razoável exigir-se do receptor que tome especiais cuidados para não sesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo transmitido aos quatro ventos.  Coisa inteiramente diversa é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira empresa, a uma instiuição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.

A prática administrativa brasileira tem repudiado a clásula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva.  No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo ceto, a  cessão não é completa, até o termo do pacto, constiuindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade.

Em teoria, assim, o contrato de “know-how” pode ser não só de cessão temporária (licença) como de cessão definitiva gravada e de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econoômica e  juridicamente defensáveis.  Em particular, a expressão “licença” tem sido expurgada dos contratos celebrados para execução no país, por sua conotação de “autorização de uso de direitos exclusivos”, algo de que certamente não se trata(1).

Assim é que se torna possível concordar com a formulação da doutrina francesa, de ser o contrato de “know-how” uma empreiteira mista mesmo se, por vezes, não pressuponha uma obrigação   de resultado.  O “empreiteiro” reune os meios materiais e imateriais que permitem a reprodução do aviamento, e os transfere ou comunica ao receptor; isto, no caso da cessão definitiva desonerada.

O mesmo não se pode dizer da cessão gravada com a indisponibilidade 9no caso, incomunicabilidade, mas em outro sentido ...).  Há uma comunicação de bens concorrenciais, com pacto acessório de restrição à concorrência, não ignorada a atividade anterior ao repasse, que outra coisa não é senão a empreitada.

Diversa, ainda, é a cessão temporária, a “licença”, que se aproxima da locação de um bem concorrencial, algo, aliás, também conhecido no direito europeu sob outra forma, a de “location-gerence” dos fundos de comércio, mas roscrito pela prática administrativa brasileira.

Mas é o vínculo continuado, a cessão reiterada, o fluxo de informações novas que se pode pactuar num único ajuste, que se tem denominado “contrato de cooperação”, - um verdadeiro fornecimento de bens concorrenciais  - que se ilustra, mais do que todos os outros, a natureza associativa dos contratos de “know-how”.  Nestas figuras contratuais, se põe em contacto o aviamento de duas empresas, que, a cada momento (mas seletivamente, muito selecivamente no caso de pessoas não integrantes do mesmo grupo econômico) reproduzem a conformação tecnológica uma da outra.

Embora, neste caso específico, a associação se torne predominante, na mioria dos demais contratos de “know-how” existe uma figura análoga à da sociedade em conta de participação; algo que Troller intui em relaçã à “licença” de “know-how”(2).  Com efeito, comumente (e na prática administrativa brasileira, quase sempre) a contraprestação do repasse de “know-how” é calculada na forma de percentuais sobre a futura receita, lucro, ou produção.  Caso insatisfatório o repasse, ou não reditício o “know-how” no mercado considerado, nenhumt rendimento resultará para o supridor, salvo as parcelas de adiantamento (no Brasil, o pagamento pela documentação técnica inicial, em outros países, o “roualty mínimo”).

Na rara hipótese de rendimentos calculados sobre o lucros, a configuração como sociedade é clara; menos, nos casos de cálculo sobre a receita - o produto pode ser reditício, mas não lucrativo; ainda menos, no caso de valores fixos sobre unidade produzida; minimamente, quando se vincula o pagamento à capacidade de produção de uma unidade industrial - como ocorre frequentemente ne indústria petroquímica.  em todos estes casos, porém, embora não se possa asseverar a existência de um contrato de sociedade “stricto sensu”, tem-se uma comunhão de  interesses no que toca à reditibilidade: cabendo-se a oportunidade comercial, na verdade obtem-se um investimento de risco mínimo de perda, com razoáveis possibilidades de lucro.  A última observação é particularmente pertinente quando se sabe que os investimentos em pesquisas e experiências são dimensionadas quase que sempre, em relação à empresa supridora; os ganhos de “know-how” são usualmente líquidos, apreçzando-se pelo valor da opção de, ao invés de transferir as informações, disputar diretamente o mercado.

Com isto tudo, pode-se perceber que falar-se de um contrato de “know-how” é tão indefinido quanto o seria referir-se a um contrato de navio.  Que contrato?  Venda, caso nu, “time charter”, “voyage charter”, “affreightment contract”, hipoteca, ou simples contrato de transporte com base em conhecimento? Da mesma maneira, cessão tempor8aria, cessão definitiva com gravame, cessão integral, cooperação, sociedade em conta de participação, contratos todos que têm em comum um certo caráter associativo, sempre presente, uma informação algo secreta, e uma esperança de lucros futuros.

N O T A S

1.
Em geral, fora da prática americana, parece estar começando a haver consenso de que o “know-how” não é suscetível de licença.  Vide “L’incidence du Droit Communautaire de la Concurrence sur les Droits de Proprieté Industrielle” Lib. Techniques 1977, pg. 120; Magnin, op. cit. pg. 274.  Em contrário, p. ex., Fran martins, loc. cit. op. cit.

2.
Op. cit. pg. 161.

2.9.
O Contrato de “Know-How” e as Licenças

A obrigação de comunicar o “know-how é, boa parte das vezes, integrante de uma avença complexa, onde se somam licenças de direitos de propriedade industrial, serviços t8ecnicos, exclusividades de distribuição de bens.  Conforme as pesquisas da Universidade de Washington, citada em Magnin(1), do total de contratos referentes a “know-how” e propriedade industrial, embora o “know-how” surja em 43.2 por cento daqueles, em apenas 3,5 por cento surge desacompanhado.  Dados um pouco diversos, mas comparáveis, apresenta Daniel Chudnovski, num estudo sobre o caso argentino(2): constatou-se que naquele país durante o período analisado, dos contratos da área, 18 por cento seriam de “know-how” puro e 77 por cento de contratos mistos.

É necessário, pois, caracterizar as obrigações de “know-how” em face das demais que com ela confrontam.  As licenças de propriedade industrial têm, juridicamente, uma clareza e autonomia suficientes para não merecer maiores considerações: trata-se de permissões, de aotorizações de desempenhar a atividade produtiva que a lei monopolizou em favor de um titular.  Entende parcela da doutrina que, da parte do titular, a licença se esgota num “non facere”, não acionar em contratação(3).  Roubier lidera a parcela que entende que a licença implica igualmente num “facere”, o transmitir a idéia inventiva(4), doutrina aliás vigente no Brasil por força das normas administrativa regulando o setor(5).

A se tomar o entendimento de Paul Roubier, só muito raramente, em condições de concorr6neica tecnológica perfeita entre o licenciador e licenciado, poder-se-ia constatar um contrato de licença “puro”, uma simples autorização de exercício de direitos.  As obrigações de “non facere” e as de comunicação, mormente as que envolvem licenciados de países em desenvolvimento, estariam sempre jungidas umas às outras, com dificuldade para o estabelecimento do regime próprio a cada uma.

Tem razão, porém, Roubier, ao considerar que a patente, como monopólio de exploração, não é uma simples prebenda, uma outorga sem justificativa, para a vantagem única do titular.  A novidade tecnológica, que ele protege e, em tese, estimula, tem “modos pr8aticos”, de aplicação, toda a vestimenta empresarial que a circunda e que assegura sua reditibilidade; o objeto do privilégio é uma atividade empresarial, e a licença é uma autorização que participa das naturezas da locação e da sociedade(6).

Nada impede em teoria que, existindo o vínculo entre as duas partes do negócio jurídico, se especifique o regime individual de cada um deles, direitos exclusivos de um lado, direitos não exclusivos de outro.  Para isto é preciso ter em conta os limites do privilégio, quanto à atividade privilegiada, ao ramo tecnológico, aos condicionamente geográficos e temporais.  Nenhum direito exclusivo existe, fora das reivindicações; nenhum além das fronteiras nacionais do país outorgante; nenhum, após a extinção do privilégio; e, principalmente, nenhum, além dos limites que a lei nacional preceitua.

As vantagens derivadas de um privilégio de invenção brasileiro, por exemplo, ao teor do art. 169 do Dec. lei 7.904/45, não incluem a de exclusividade de importação de produto fabricado sem violação de privilégio.  Tal faculdade, cedida em um contrato de licença, não teria amparo no Direito de Propriedade Industrial, e teria de ser apurada à luz do direito comum.  A licença, além disto, não pode incluir disposições que restrinjam a comercialização ou exportação do produto fabricado com base no privilégio, e não poderá certamente, prever, limitações à importação de insumos necessários (art. 29 Par. 2º. da lei 5.772/71).

A rigor, os direitos de propriedade industrial resultantes do privilégio de invenção incluem, no Brasil, apenas a fabricação do produto, ou a utilização do processo patenteado, com exclusividade no país, sendo também acessoriamente vedada a venda, ocultação, recepção para a venda, exposição, ou importação de produto fabricado com violação de privilégio(7).

Idêntica etensão tem o direito resultante de privilégio de modelo de utilidade.  As patentes de modelo ou desenho industrial, porém, têm proteção mais ampla (art. 171 do Dec.-lei 7.903/45): constituem violações não só a re reprodução, quanto a  exploração não autorizadas, e mesmo a importação, venda, exposição ou recepção para venda e a ocultação de produto que seja imitação ou cópia do objeto da patente, ainda que reproduzido sem violação de privilégio.

As marcas, por sua vez, têm proteção abrangendo a reprodução, inclusive por imitação, o uso dos signos reproduzidos ou imitados, o uso da marca em produto que não é da fabricação do usuário, e a venda, exposição ou depósito de produto ou artigo que viole os direitos conferidos ao titular do registro (art. 175, Dec. Lei 7.903/45).

Tendo base em direito exclusivos, as licenças podem, via de regra, serem mais limitativas do que os contratos de “know-how”, os quais são sujeitos, em geral, às disposições regulando os simples pactos de restrições à concorrência.  Justifica-se, assim, a dissociação entre as disposições de um negócio jurídico concernente às licenças e as que afetam ao “know-how”; o que não quer dizer, obviamente, que haja imposição de contratos autônomos, desde que, num mesmo instrumento, os regimes sejam explicitados.

N O T A S

1.
Op. cit. pg. 276. 

2.
Apud. Figueira Barbosa, Op. cit. pg. 158.

3.
M. Planiol, apud Magnin, Op. cit. pg. 271; A. Troller.  Precis du droit de la proprieté Industrielle.  Helbing et Lichtenhalm. 1978, pg. 162; Gama Cerqueira: Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. II tomo II Parte I, forense, 1952, pg. 215; Alexandre Gnocchi: Licenças e Royalties no Brasil, 1960; Pontes de Miranda: Tratado de direito privado.  Tomo 16, pg. 348, Borsoi. 1971.

4.
P. roubier. Op. cit. T. II, pg. 260.

5.
Ato Normativo do INPI 17, item 13; e 15 item 2.5 “c”, “d”, “e”, “p”.

6.
Troller. Op. cit. loc. cit.

7.
A jurisprudência em contrário, que assegura a exclusividade de importação (por exemplo ap. Civil TFR, nr. 21177), baseia-se em doutrina estrangeira, e em doutrina nacional, embora eminente (Gama Cerqueira - Tratado vol. II, tomo I, parte II, pg. 338, Forense, 1952), que se inspira na elaborada construção dos juristas estrangeiros, reflexo de legislações nacionais conflitantes com a lei vigente no Brasil.  o entendimento doutrinário e jurisprudencial, além de ignorar texto explícito de lei, ainda discrepa dos mais legítimos interesses nacionais, de tutelar a indústria instalada no país.  Com efeito, a proteção da propriedade industrial não pode ser dissociada do instrumento aduaneiro: uma vez existindo o privilégio de propriedade industrial não pode ser dissociada do instrumento aduaneiro: uma vez existindo o privilégio de fabricar no país, cabe aos mecanismos tarifários e aos demais meios de incentivo à industrialização tornar anti-econômica a importação de similares.  o sistema, tal como existente, e operando dentro dos princípios gerais do direito econômico brasileiro, favorece à industria local; o que a jurisprudência e doutrina mencionada parecem ignorar.

2.10.
O “Know-How” e os Contratos de Serviços Técnicos

Uma classificação sutil, entre as obrigações de fazer, é a que toma como paradigmas o contrato do médico com seu paciente, de um lado, e os deveres de um professor de medicina, de outro.  O médico ouve, sente, vê, com os sentidos que lhe dão o conhecimento e a experiência profissional, alvitra o remédio, e prescreve; o paciente recebe a prescrição, e, por vezes, o nome da doença, para matar-lhe a curiosidade e alimentar-lhe a hipocondria.  A arte médica é aplicada, em seus cânones e virtuosidades, e o doente recebe os resultados de sua aplicação.

O médico, porém, deixa seu consultório e vai para a sala de aula.  Aos seus alunos, a medidicina não é aplicada, mas descrita; os acadêmicos não sentem, em si, os resultados da aplicação - são, ao contrário, educados na arte, como foram instruídos na ciência.  Se pudéssemos transplantar para as informações e treinamento recebidos pelos estudantes as distinções da economia, o professor de medicina repassaria bens de produção, enquanto que, como médico, forneceria aos clientes dados e informações que seriam consumidas, e em estado de prontas.

Tal distinção é indispensável para se compreender a que existe entre “serviços t8ecnicos” e “know how”.  Incluem-se entre os primeiros, na classificação fiscal, cambiária e administrativa em vigor, uma massa de contratos de “facere”, empreitadas mistas, locação de serviços, empreitadas de lavor, empreitadas globais.  Não ocorre confusão entre a obrigação de construir uma usina ou reparar uma máquina hidrelétrica e a de repassar “know how”; mas existem casos-limite, onde um e outra obrigação se aproximam tanto que é difícil dizer qual é qual.

Em princípio, a obrigação de repassar “know how” é equiparável a do professor de medicina: estamos perante tal avença quando o rsultado visado é a aquisição de informações que, alterando o aviamento, se integrem no processo como se bens de produção fossem.  A gama dos “serviços técnicos”, por sua vez, se aproxima dos serviços do médico: a engenharia ou as ciências são utilizadas como instrumento, e sua aplicação num resultado final é que perfaz a prestação.  Uma empresa de consultorea se encarrega de um projeto; planeja as instalações, escolhe o local, detalha a localização de cada equipamento, indica as dimensões e calibres dos encanamentos, calcula o peso das máquinas, e a tensão da energia necessária.  
Todas estas informações, que a consultora transfere ao dono da obra, são prescrições como a do m8edico: o dono da obra não precisa saber como a projetista chegou a suas conclusões para operar sua fábrica(1).

Mas o dono da obra põe sua unidade industrial em ação; precisa saber como os insumos e componentes são processados, como serão estocados; a que temperatura e pressão deverão ser transformados em rodutos finais, e que quantidade de ingredientes e catalizadores 8e preciso para obter os melhores resultados.  A projetista já não lhe fornece tais dados, que virão de uma outra empresa análoga, cuja experiência industrial já haja superado tais questões, e encontrado uma solução reditícia.

Suponhamos mesmo, que a consultora, por jamais ter feito projeto comparável, não se considere capacitada a fazê-lo sozinha.  Irá ajustar com outra consultora, já experiene, que lhe informará e treinará a fazer projetos como os de que necessita.  Em ambos os casos, o dono da obra, ou a consultora vão a empresas análogas para obter conhecimentos e experiências que vão empregar, e de que precisam dispor para operar: ambos avençaram o repasse de “know how”.

Evidentemente, e cumpre abrir parênteses, a fornecedora de “know how” não ajustará seus serviços se não houver maiores vantagens em repassar sua arte de fabricação do que fabricar.  O interesse, em grande maioria dos casos, resulta de intervenção do Estado na economia nacional, levantando barreiras alfandegárias, criando subsídios ou, simplesmente, instituindo uma reserva de mercado em favor das empresas localizadas no país; como, no Brasil, ocorre com as consultoras de engenharia.  mas também pode resultar de estratégia empresariais, ou da maior lucratividade relativa que resulta dos pagamentos do “know how” - sendo esta última hipótese compreensivelmente bem limitada.

As normas administrativas sobre transferência de tecnologia, cujo ponto nodal é o Ato Normativo 15 do INPI, também não expressam a distinção com toda a clareza que se fazia necessária, muito embora hajam dado um passo signficativo neste sentido.  sob o Ato Normativo 15, são comtratos de serviços técnicos especializado “o planejmaneto, a programação, e a elaboração de estudos e projetos, bem como a execução ou prestação de serviços, de caráter especializado, de que necessita o sistema produtivo do país.”

O AN 15 dita alguns exemplos de serviços técnicos especializados:

“6.1.1 (...)

a)
elaboração de planos diretores, estudos de pré- viabilidade e de viabilidade t8ecnico-econômica e financeira, estudos organizacionais, gerenciais ou outros, planejamento em geral, inclusive relacionados com serviços de engenharia.

b)
elaboração de planejamento, anteprojetos, projetos básicos e executivos, bem como a elaboração, controle de execução e supervisão t8ecnica de empreendimento de engenharia em seus diversos ramos e em suas diversas etapas.

c)
instalação, montagem e colocação em funcionamento da máquina, equipamentos e unidades industriais.

d)
outros serviços técnicos profissionais especializados, de engenharia e/ou consultoria.

e)
contratação de técnicos estrangeiros para execução de determinado serviço especializado profissional e a prazo certo.”

Toda esta complexa abundância de noções jurídicas, legais e normativas, merceria um deslinde mais minucioso, em monografia versando sobre todos os aspectos de “know how”.  Para trabalho mais específico, porém, nos basta construir a noção diferencial entre “know how” e serviços técnicos, naquilo em que interessa ao tratamento de práticas restritivas.

Masnatta(2) estabelece a distinção, dando ao contrato de “know how” as características de ministração de informações secretas, na forma de uma obrigação de meio, e com o poder de o ministrador fazer cessar o uso das informações ao término da avença ou por ocasião de rescisão; o contrato de serviços, que ele chama de assitência técnica, seria uma obrigação de “facere”, com vinculação a um resultado determinado.

Parece-nos descabida a noção de Masnatta, principalmente em face a nosso sistema normativo.  Em primeiro 
lugar, ao contr8ario do que vislumbra o autor, a maior parte das vezes existe uma garantia efetiva quanto ao resultado, se não dos réditos (o que ninguém pode garantir) ao menos da reditibilidade; a obrigação é na prática de resultado, e não de meio, pois via de regra os pagamentos, contraprestação do fornecimento de informações são estipulados como aprecela do faturamento, produção, ou lucros (“running royalties”).  Em segundo lugar (como vimos), não é lícito ao fornecedor prescrever o abandono das informações obtidas, ao término do contrato.

Paul Demin(3) de outro lado, distingue o contrato de de “know how” - onde há tranferência de um bem imaterial - e a “assistência técncia”, onde há, simplesmente, uma prestação de serviços.  José Eduardo Monteiro de Barros(4) situa a distinção em outras características: a “assistência técnica” (agora, significando “know how”) seia uma relação continuada, relação de apredizado, enquanto os serviços técnicos seriam “tarifas, instântaneas, momentâneas”.

Muito embora anoção de “continuing flow of technology” presuponha um vínculo mais duradouro entre as partes, o que não haveria, realmente, num contrato para reparação de máquinas, ou numa montagem de equipamentos pesados, a verdade é que não há uma exigência conceitual neste sentido.  Um contrato de construção, em regime “turn-key”, de uma instalação industrial, pode vincular as partes por uma dezena de anos, enquanto um autêntico contrato de “know how” pode se resumir numa remessa de documentos pelo correio com o pagamento sendo calculado sobre a receita de uns poucos meses.

A distinção, na verdade, em de levar em consideração as condições de transmissão da infromação e os objetivos visados.  Lógico está que os serviços de “organização de embarque e despacho2 de que fala o art. 3º. “g” do Dec.-Lei 1446/76 e outros que tais não serão jamais tomados por repasse de “know how”; o contrato que o encerra consiste, como já frisado, em uma obrigação de comunicação.  a dificuldade se situa, pois, naqueles outros contratos de comunicação cujo exemplo é a consultoria técnica.

Em primeiro lugar, o “know how, tendo, como terá, anatureza de segredo de empresa, é transmitido sob reserva de sigilo; não assim os serviços técnicos, que, não constituindo parte do aviamento da empresa restadora, não necessitam da obrigação de sigilo (embora, é claro, nada obriga a empresa receptora a divulgar as infromações recebidas).  Em segundo, o repasse de “know how” se destina a reproduzir a organização de 
produção existente na mesma empresa fornecedora, enquanto que os serviços técnicos, mesmo se resultem em completa reestruturação do aviamento da empresa receptora (como acontece, por vezes, no caso de consoltoria administrativa de organização), não importam na reprodução do sistema de produção existente na empresa prestadora.

Já tratamos de tal ditinção ao estudar a natureza do contrato de “know how”.  Por agora, é eficiente fisar que a natureza não associativa (no que, entre outros, o pacto de sigilo representa uma associação) e frequentemente transitória do contrato de servi ços técnicos é menos permeável às práticas abusivas do que o de “know how”.

N O T A S

1.
Figueira Barbosa (op. cit.), nota que, em determinados projetos de engenharia, os conhecimentos técnicos secretos ou patenteados são embutidos nas informações, as quais, do ponto de vista tecnológico informacional e mesmo econômico não se diferenciam das resultantes de um contrato de “know.how” explícito.  Mas, do ponto de vista empresarial e jurídico, distinguem-se ambos os contratos.

2.
A. Masnatta.  apud. Fran martins. Contratos e obrigações Comerciais. Forense, 1977, pg. 601.

3.
apud. Fran martins, op. cit. pg. 602.

4.
Regime do Capital Estrangeiro, in Curso de Direito Empresarial. EDUC, 1977, vol III, pg. 184.

2.11
“Know-How” e Assitência: Regime Fiscal e Cambial

A legislação brasileira sobre capital estrangeiro e câmbio e a tributária dispõem sobre uma modalidade de contrato denominado de “assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes”.  As relações desta classificação com o contrato de “know how” sempre ficam imprecisa.

A primeira aparição da assitência técnica é a do art. 74 da lei 3.470/58.  Tal disposito limita a dedutibilidade das “despesas de assistência técnica” nos mesmos padrões dos “royalties” de patentes de invenção e marcas de indústria e comércio: o máximo é de 5 por cento sobre a receita líquida (Dec.-Lei 1.730/79, art. 6º.) do produto fabricado ou vendido.

O limite é imposto pela Lei 4.131/62 (dispõe sobre o capital estrangeiro, a remessa de valores para o exterior e dá outras providências) que, ademais, veda a dedutibilidade de tais despesas após cinco anos da introdução do novo processo ou do início de atividades da empresa; um período suplementar de at’ mais cinco anos pode porém ser aprovado pelo C.M.N.

A lei 4.506/64 conserva, em linhas gerais, o regime anterior, dispondo em um artigo (52) sobre as despesas de assitência técnica relativa a pagamentos ao exterior e em outro sobre os aluguéis e “royalties”, com regras especiais para o caso de “royalties” de patentes de invenção e marcas de indústria e comércio quando devidos ao exterior.  Quanto à assistência técnica, exige que o contrato seja escrito e registrado no Banco Central, que os serviços sejam efetivamente prestados, por meio de envio de técnicos, desenhos ou instruções para o Brasil, ou por estudos técnicos elaborados no exterior, abrangendo tal disposição tanto os pagamentos fixos quanto os percentuais.  Por fim, refere-se aos montantes máximos anuais, a ser estabelecido em ato ministerial.

A lei de 1964, à diferença das anteriores, veda a dedutibilidade fiscal das despesas de assistência pagas ao titular, no exterior do estabelecimento ou do controle direto ou indireto do capital com direito a voto do remetente nacional.

O Dec. 55.762/65, que regulamenta a lei 4.131/62, com as modificações que lhe foram introduzidas no regime do capital estrangeiro pela lei 4.390/65, contém uma peculiaridade curiosa: após dispor sobre a assistência técnica, em artigo diverso, 
fala sobre as remessas devidas por “serviços técnicos”, desenhos e modelos industriais.

Como tal decreto, à diferença do primeiro, que, em janeiro de 1964, havia regulamentado a lei 4.131/62, não define o que seja assistência técnica, tem-se que, pelo menos no que se refere aos aspectos ambiais, “serviços técnicos, desenhos e modelos industriais”, de um lado, e “assistência técnica” de outro, são coisas diversas, sem que se saiba, porém, o que separar.

Tal distinção também se encontra, no âmbito do IRPJ, na Instrução Normativa SRF 5/74, que distingue “assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes” e “projetos ou serviços técnicos especializados”.  O Dec. 76.186/76 (RIR/75) e o Dec. 85;450/80 (RIR/80), respectivamente nos seus arts. 178 e 234 repetem a formulação da instrução normativa SRF 5/74.

A revogada portaria MF 184/69, que tentou resolver o problema do imposto de renda na fonte sobre remessas para pagamentos de serviços técnicos realizados no exterior, dispõe também sobre os serviços técnicos constantes de projetos de investimento, estipulados a preço certo ou custo demonstrado, quanto ao regime do IRPJ.  O custo de tais serviços, segundo a portaria, não seria dedutível, mas sim lançado no ativo diferido e amortizado.

Um número de Pareceres Normativos posteriores também esposa a tese de que “as despesas cujo efeito se faça sentir em mais de um exercício devem ser lançados no ativo diferido e amortizadas.  Mesmo após a revogação da portaria 184/69, neste porto específico meramente interpretativa, permanecem assim válidas as conclusões nela expressas quanto ao regime dos contratos de serviços técnicos relativos a projetos de investimento, desde que a custo demonstrado ou a preço certo.

No tocante ao imposto de fonte sobre rendimentos devidos ao exterior, o Dec. lei 1.446/76, estabelecendo um regime de exceção às prescrições do Dec. lei 1.418/75 (o qual resolveu de uma vez por todas a questão jurisprudencial e administrativa da tributação dos serviços realizados no exterior) repete o elenco da portaria 184/69.  O próprio Dec. 1.418/75, aliás, refere-se a serviços técnicos, de um lado, e de assistência técnica, de outro.  A portaria MF 223/76, que interpretou a extensão do art. 1º. do Dec.-lei 1.418/75 quanto à isenção do IR de serviços técnicos vendidos ao exterior, mais uma vez distingue assistência técnica de outros serviços, tais como serviços de engenharia, consultoria, etc.  A jurisprudência não ajuda para definir o que seja “assistência técnica”, pois tem-se julgados da STF e do TFR que empregam a locução “assistência técnica” ao tratar de consultoria de engenharia, enquanto outros usam a mesma expressão para designar contratos de “know how” típico.

Cumpre, assim, analisar o sistema legal vigene para extrair o que seja “assistência técnica”, procurando somente se valer das normas de mais alta hierarquia.  O instrumento básico, para tal propósito, é a lei 4.506/64, a última que dispõe sobre os requisitos de dutibilidade dos pagamentos de assistência técncica perante o IRPJ.

Ressalta da lei, primeiramente, que tal assistência é “serviço”; só são dedutíveis os montantes que

“corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técncos, desenhos ou instruções enviados ao país, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa”.

Em segundo lugar, vê-se que na classificação fiscal não cabe só a assistência técnica, “stricto sensu” (o envio de técnicos), mas também simples “instruções” enviandas ao país, e estudos.  De outro lado a categoria excede ao objeto de um contrato de “know how” puro, o qual não exigem sempre “estudos realizados no exterior por conta da empresa”.  Em terceiro lugar, não estão apenas compreendidos os pagamentos percentuais, calculados sobre o lucro ou receita, mas também os pagamentos fixos.

A lei 4.131/62, art. 12 (consolidado no art. 234, Par. 1º. do RIR/80), por sua vez, ao estabelecer que a dudutibilidade só se refere aos pagamentos efetuados durante um certo período, define uma modalidade específica de contrato.  Com efeito, os pagamentos por serviços de projeto de uma fábrica são muitas vezes devidos antes do início do funcionamento da empresa ou da introdução de um novo processo.

Como, segundo a regra geral, os pagamentos de despesas cujo efeito se faça sentir por mais de um exercício não são deduzidos e sim ativados e amortizados, conclui-se que as despesas de assistência técnica são relativas a pagamentos periódicos, sejam percentuais, sejam fixos, mas vinculados a um 
índice. Pagamentos, embora parcelados, mas a preço certo ou a custo demonstrado, por serviços constantes de projetos de investimento, não são assistência técnica para efeitos do IRPJ.

Ressalta, disto tudo, que a categoria “assistência técnica”, para o IRPJ não se refere a um tipo de contrato juridicamente definido, mas a uma forma de pagamento.  No entanto, o regime de assemelhação ao dos “royalties” induz Bulhões Pedereira(1) a considerar a assistência técnica como a forma jurídico-fiscal de descrever o contrato de “cessão de uso de capital tecnológico ou de “know how” de produção; é, para o autor, aluguel de fator de produção.

Sem chegar a concordar do Bulhões Pedreira, é preciso confirmar sua conclusão: seja o que for a “assistência técnica”, é tratada no campo do IRPJ como se fora um contrato de aluguel de fatores de produção.  No espaço demarcado pela categoria, cabem os pagamentos resultantes de contrato de “know how”, se estipulados por período, e vinculados a um índice; mas também cabe o pagamento de qualquer serviço, igualmente estipulado.  De outro lado, é de se entender que, em tese, o pagamento a preço fixo de um “know how” não deverá ser tratado como assistência técncia.

Tal entendimento também é compatível com o regime cambial expresso no Dec. 55.762/65, com as normas do imposto sobre fontes, e com as de incentivo à exportação de serviço

1.
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.  ADCOAS, 1979, nr.      209.

2.12
Contrato de “Know-How” e “franchising”

A distinção entre as obrigações de repasse de “know how” e aquelas que resultam das concessões comerciais é difícil, mormente quando a condessão se refere à prestação de serviços.  Está claro que não nos referimos às modalidades de concessão de vendas que se limitam a simples distribuição de produtos, com uso de marca e vínculo de exclusividade.  a confusão com o contrato de “know how” é possível quando, aderindo à distribuição, existe uma modalidade qualquer de reorganização de aviamento da concessionária; e a confusão se torna quase inevitável quando o concessionário é, ele mesmo, produtor de bens ou prestador de serviços.

Pelo que já foi até agora expresso, pode-se conceber a existência de uma parcela de comerciabilidade em todo o “know how”, função que é da reditibilidade de um conhecimento técnico.  Mas se pode conceber, também, um “know how” comercial puro, sob a forma de métodos de construir um aviamento, sob o abrigo de segredo de empresa; algo que mesmo Magnin, que dedica seu livro às modalidades industriais do “know how”, não deixa de reconhecer fazendo suas as considerações de Mousseron(1):

“Les connaisances techniques ne se cantonnent pas aux plans industriel et documentaire.  Elles obtiennent une importance de plus en plus grande en mati‘ere de gestion des enterprises (...).  Des entrepreneurs plac8es devant des probl‘emes r‘esolus avant eux sonhaiteiraient connaítre les solutions ainsi dégagées, sans en avoir supportés les mêmes frais et, sourtout, les mêmes délas”.

Os elementos de “know how” comecial estão implícitos naquele segmento classificado por Magnin como “conhecimentos da ordem empírica”(2).  A escolha de determinados fornecedores de matéria-prima, ou adequação de um produto ao mercado, aos gostos de clientela, são parcela essencial da atividade empresarial, objeto da produção.  Onde não há produção de bens materiais ou onde a produção independe de aporte especial de conhecimentos técnicos, o “knos-how” transmitido se distancia da “arte de fabricação” (com a conotação que lhe é própria, o ambiente de máquinas, equipamentos, energia em alta tensão e fumaça) para chegar a uma “arte de produção”, mais lata e mais capitalista(3).

Na modalidade de concessão comercial que se tem denominado de “franchising” as características do “know how” 
comercial se mostram mais evidentes:

“L’inventeur d’un produit ou d’un service nouveau, le promoteur d’une idée originale vont tester ce produit ou cete idêe dans leur enterprise personelle.  Ils vont mettre au point des méthodes de prodution, de promotion.  Lorsque la mise an point est terminée, et que la commercialization s’av‘ere être un succ‘es l’inventeur va devenir le promoteur de son syst‘eme et s’efforce de céder ses connaisances techniques et commerciales, ce que l’on appele son “know how”, à des franchisés - ceux ci bénéficieront de l’experience accumulée”(4).

Na franquia (“fracchising”) existe, normalmente, um repasse de “know how” organizacional, de conhecimentos técnicos industriais, e de técnicas de promoção, mas necessriamente acoplado ao uso de marcas, expressões de propaganda, nomes comerciais, títulos de estabelecimento ou outros elementos distintivos (uniformes idênticos, pinturas idênticas das fachadas, etc)(5).  Não só existe transferência de aviamento estático, como, através de vínculos diversos (unificação de publicidade, e centralização de reservas, no caso de hotéis e agências de locação de veículos, etc) uma estratégia empresarial centralizada.

A relação entre concedente e concessionário (“franchisor” e “franchisee”) se liga tão estreitamente que pouco falta para se completar a unidade empresarial: o contrato via de regra inclui obrigação de excluvidade recíproca, da parte do franqueado  só vender os produtos, ou prestar os serviços constantes do escopo contratual; da parte do franqueador de só fornecer os produtos ou autorizar o uso da marca para o franqueado, no espaço geográfico avençado, ou, pelo menos, de lhe dar preferência.  Não fosse pela independência de assunção de risco empresarial (de resto algo relativo), a unidade se completaria; e ter-se-ia uma única empresa exercida por várias pessoas naturais ou jurídicas diversas, mesmo sem vínculo societário, numa estrutura de tipo confederal(6).

Existe também algum repasse de conhecimentos técnicos nos ajustes de concessão de vendas simples, onde o concessionário se compromete a prestar assistência técnica, reparos, acompanhamento de operação, montagem, treinamento de usuário.  Mas, está claro, é algo muito diverso do que acontece nos contratos de “franchising”, ainda quando exista autorização de signos distintos e alguma forma de exclusividade.

O que se tem, na franquia, é o caso-limite da cessão de aviamento, uma industrialziação da própria “arte de reprodução”, que no contrato de “know how” é pactuada como uma operação artesanal, casual.  As técnicas empresariais e produtivas, elas mesmas, se transformam em bens de troca em larga escala.  Os elementos associativos que se notam na maior parte dos contratos de “know how” e que são responsáveis pelo seu aspecto de permanência, acham-se na espécie enfatizados ao seu limite extremo.

Para todos os efeitos de uma análise do alcance das práticas restritivas em contratos de “know how”, não se pode deixar de considerar o caso específico dos acordos de “franchising”, pelas óbvias possibilidades de concentração de poder econômico que tais arranjos importam.  Mas de poder ensaiar uma distinção entre as obrigações de “know how”, típicas, e as que resultam das franquisas.

Em primeiro lugar, o “know how” deriva boa parte de seu valor econômico do sigilo das informações que encerra; a franquia, embora ocasionalmente resulte em transferência de dados sigilosos, o mais das vezes se vale dos direitos de propriedade industrial sobre signos distintos (marcas, nomes, títulos, propaganda) para assegurar a proteção de seu valor econômico, consistindo as informações transferidas de elementos de domínio e disponibilidade pública.

Em segundo lugar, como já se expôs, o conteúdo associativo dos contratos de “know how” é menor; embora podendo importar em comunicação recíproca e contínua de aquisições e experiências tecnológicas, não chega nunca a centralização de opções empresariais e de posicionamentos mercadológicos.  Os vínculos são mais de colaboração do que de integração.
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3.1
A aplicação da lei brasileira

Uma das primeiras questões que se colocam quando analisando um contrato de “know how” é a da possibilidade jurídica de aplicação das normas brasileiras de controle ao poder econômico a obrigações que podem ter sido pactuadas no exterior.  Neste caso, ao teor do art. 9 da Lei de Introdução ao Código Civil, regeria a obrigação a lei estrangeira.

Também poderia ocorrer que, escudadas na regras de “choice of law” que seria permitida, segundo alguma doutrina(1), pelo mesmo art. 9, pactuarem as partes submeterem-se ao direito alienígena.  Como se faria então a aplicação de nossos princípios legais?  Sem dúvida, justifica-se a extensão, ao caso, da mesma política de tributar a fonte pagadora no caso de remessas ao exterior, adotada pelo Brasil e por tantos outros países latino-americanos; ou seja, de extensão extraterritoral dos efeitos da lei nacional de ordem pública.

O jurista americano, ou europeu, estudando uma infração ao Sherman Act ou ao Tratado de Roma, procura precisar a natureza do mercado onde a restrição à concorrência

estaria ocorrendo.  Quais produtos seriam pertinentes?  Nem sempre o monopólio de um produto é vedado, se existem substitutos naturais dentro das necessidades e gostos do consumidor.  qual a extensão geográfica do mercado?  Muitas vezes se resume a uma cidade, como no caso da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR), em que o domínio do mercado de manteira de Belo Horizonte bastou para configurar a infração (CADE, proc. 29.896/68).

Mas frequentemente, e cada vez mais, o mercado extravasa fronteiras, e os fatores que influenciam o jogo das forças do mercado interno estão além dos limites do território nacional.  Em particular, a Administração Pública americana vem tentando controlar os efeitos externos sobre o seu mercado, através de uma aplicação extraterritorial das normas antitruste.  Da mesma forma, as autoridades fiscais vêm perfurando o véu diáfano da ficção jurídica, para tributar as subsidiárias americanas no exterior.

A extraterritorialidade das leis antimonopólio amerianas segue certos parâmetros. Em princípio, as empresas americanas estão sempre sujeitas à jurisdição de seus tribunais, até mesmo as subsidi8arias operando no exterior, desde que as ações destas tenham um efeito substancial sobre o comércio americano.  Da mesma maneira, as empresas estrangeiras mantendo relações comerciais substanciais com Estados Unidos, inclusive através de suas subsidiárias.

“Any state may deal with acts, some or all of which are aotside its physical borders, to the extente necessary to protests own commerce.  Enforcement does not violate international law”(3). (grifo nosso).

A jursiprudência tem considerado que os atos de empresas no exterior que afetem indevidamente as importações ou exportações americanas, mesmo os entendimentos entre empresas que diminuam a possibilidade de vendas americanas em outros países.  Assim, uma indústria inglesa, com uma boa clientela americana, aliando-se com outra sociedade do mesmo país para regular o mercado de uma nação africana, para onde também exportem suas congêneres dos Estados Unidos, fica sujeita ao risco de ação da dovosãp Amtotriste.

O órgão europeu encarregado de aplicar as disposições antitruste do Tratado de roma também considera relevantes ações que afetam indevidamente os mercados de exportação dos países do Mercado Comum, embora não haja, até o momento, chegado a estender a saua atuação às empresas localizadas fora do território de sua jurisdição.  Ema decisão conhecida(4) o órgão considerou que um contrato de distribuição com exclusividade peara o Japão, no qual tanto o concedente quanto o concessionário operavam dentro da área do Tratado de roma, deveria ser submetido à análise, para conseguir a liberação prevista nos dispositivos antitruste.

desta forma, os dois mecanismos mais aperfeiçoados ora existentes para controlar as práticas restritivas levam em conta as relações internacionais, que configuram um mercado além das fronteiras nacionais, como objeto próprio de suas preocupações.  Não é a simples proposta de tutelar o mercado interno, como se fosse um sistema fechado, suto-suficiente, que conduz a atuação da Divisão Antitruste americana e do órgão da C.E.E.  Pensando na economia nacional, ou regional e procurando manter o princípio legal da livre oportunidade, a atenção das autoridades antitruste vai além de seu 
território, para alcançar negócios jurídicos que terão efeito no exterior.

Mesmo o c.A.D.E. em uma decisão de caráter consultivo (contrato de Financiamento da Mineração Rio do Norte S.A. e Alcan Bermuda Ltd.) opôs-se ao domínio dos mercados nacionais através da ação de uma subsidiária de um grupo multinacional, ainda que não levando em conta se a subsidiária, ela mesma, tinha parte suficiente para exercer tal dom’nio no plano interno.  Sem evidenciar o raciocínio, o Conselho admitiu que o “mercado nacional” estava integrado num outro, de dimensões mais amplas, onde o grupo econômico em questão excercia sua posição de dominância.

É natural, assim, que, num tipo de negócio jurídico que se exerça predominantemente entre empresas situadas em países diversos, os contratos de “know how” sejam um dos pontos onde mais agudamente apareça a aplicação de normas de controle dopoder econômico, em seu efeito extraterritorial.  A elasticidade desta modalidade de aplicação teria o jurista a reduzir o problema do poder econômico à sua dimensão concorrencial, sendo que às legislações nacionais caberia regular a parcela material e juridicamente submetida a sua tutela.

Sem dúvida, é um meio eficaz de tratar o poder das grandes macroempresas transnacionais: supor-lhes uma posição dominante, coisa de resto fácil em relação às empresas domésticas de pequeno porte, ou perante países em estágio menor de desenvolvimento.  Ante tal posição dominante, nãoprosperaria o princípio da liberdade de estipulação entre as partes, e haveria a presunção de abuso de poder econômico em acordos que, de outro modo, seriam tidos por lícitos.  É o interesse público que ocorre, aplicando um escrutíneo severo aos contratos de “know how”, sob a ótica do “in dubio pro misero”.

É importante perceber que a probição de uma prática restritiva não depende em muitos países, da apuração do efeito da mesma sobre a concorrência  interna, e muito menos de se a empresa nacional aceita voluntariamente a restrição.  A noção de “abuso de poder econômico” e mais vasta e mais política do que a doutrina antimonopólio, sendo o monopólio apenas uma manifestação do poder econômico, numa determinada organização da economia.

Também é indispensável ter em mente que são inaceitáveis não somente as restrições ao comércio, no sentido estrito, mas também os ônus impostos ao desenvolvimento econômico, inclusive ao desenvolvimento tecnológico.  Assim, serão abusivas as práticas que, embora permitindo que uma empresa amplie sua produção e melhore sua lucratividade, impeçam a aquisição dos meios de reproduzir e aperfeiçoar os conhecimentos técnicos indispensáveis à produção.

O controle ao exercício do poder econômico dos supridores de tecnologia para empresas em países sub-industrializados, desta maneira, excede aos limites das relações concorrenciais habituais.  Poder-se-ia mesmo dizer que, em certos casos extremos, a proteção vai ao ponto de modificar o jogo livre da concorrência, para assegurar à débil, pequena, vacilante e ingênua atividade empresarial do país receptor um “handycapp” adequado.  É, como já foi dito na primeira parte deste trabalho, a tutela do Estado, como se fosse uma “holding” poderosa, sobre a atividade empresarial interna icipiente.

As contratações realizadas no interior de um mesmo país, no entanto, entre empresas não controladas por grandes grupos internacionais ou, caso mais frequente por ora, as contratações em que o supridor é uma pequena ou média empresa estrangeira, sem projeção multinacional, devem ser olhadas por outro ângulo.  Inexistindo, no caso, a presunção de abuso de poder como resultado de uma posição dominante, o peso das restrições contratuais pode ser avaliado em base similares às do Tratado de Roma.

Desta maneira, a tarefa do jurista brasileiro, ou deoutros países no mesmo estágio de desenvolvimento, é dupla.  Na maior parte dos casos o supridor se aproita de uma posição dominante no mercado considerado, e a restrições serão irrazoáveis de per si; mas haverá casos, frequentes a partir de um certo grau de desenvolvimento, em que será prudente usar de flexibilidade na negociação.  Afora o preço explícito, expresso em moeda, raras vezes deixa de haver nos contratos de “know how” uma parcela implícita, uma contraprestação expressa em restrições contratuais impostas ao receptor em favor do supridor.  coisa, de resto, natural, num contrato de reprodução de aviamento.

Se aceitáveis do ponto de vista do direito que rege o abuso de poder econômico, estas cláusulas restritivas devem ser analisadas no que toca a sua licitude  sob o direito comum.  O jurista, que j8a foi obrigado a enforcar a prática em questão do ponto de vista do abuso do poder econômico concorrencial e extraconcorrencial, vai explorar o tema sob os princípios das leis civis e comerciais: a massa delegilação relevante impressiona, e mais impressionante ainda é o espaço não coberto explicitamente por nenhumdispositivo legal.

As questões referentes ao “know how” são tratadas, no direito anglo-saxão, sob a perspectiva da equidade, própria para lidar com os novos problemas que surgem.  Para o jurista brasileiro, que deve apelar para a analogia e para os princípios gerais do direito quando surge um caso não presvisto, é especialmente útil à citação das respostas que foram dadas aos problemas não legislados, em outros países, de forma a revelar a legimidade de uma solução cuja legalidade estrita não é possível assegurar no momento.
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3.1
– O Princípio da Constitucional

A repressão ao abuso do poder econômico, no Brasil, é resultado de mandamento constitucional.  Já a  Constituição de 1934, em seu Art. 177, se referia à noção de “economia popular”;  a de 1937 (Art. 141) volta a fazê-lo, prevendo uma tutela legal específica que veio a concretizar-se pelo Dec.-Lei 869/38, nossa primeira lei antitruste.  E, 1946 por iniciativa de Agamenon Magalhães, introduz-se no Art. 148 do novo texto constitucional o seguinte:

“A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fins dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucro”.

A Constituição vigente (Ementa nº 1, 1969) dispõe no seu art. 160, em norma progmática:

“A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguinte princípios:

(...)

V.
Repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros”.

Também, ao tratar da intervenção no domínio econômico (art. 163) a Constituição faculta o monopólio, instituído por lei federal, quando indispensável á segurança nacional, ou para desenvolver setor que não possa ser estimulado no regimento de competição, assegurados os direitos e garantias individuais.

Desta forma, a ação do Estado, ao impedir a inclusão em contratos de “Know how” de cláusulas restritivas, se baseia nos dois princípios constitucionais citados – a repressão ao abuso do poder econômico privado e o exercício da intervenção e do monopólio em condições estritas.

3.3 – A Economia Popular

A Lei 1521/51, tratando dos crimes contra a economia popular, prescreve uma série de sanções que enquadram dentro do campo do abuso de poder econômico e se referem a práticas sucetíveis de ocorrer num contrato de “know how”.

No seu art. 2º, considera-se como crime:

“I – (...) recusar, vender (a mercadoria)  quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento.

II – Favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores.

III – Celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor”.

No art. 3º prevê-se, como crime:

“(...)

II – Abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantação, suspender ou fazer suspender a atividade de fábricas, usinas ou quaisquer outros estabelecimentos de produção, ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da competição.

III – Promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com fim de impedir ou dificultar para o efeito de aumento arbitrário de lucros, as concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio.

IV -  Reter ou açambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao consumo do povo, com o fito de dominar o mercado em qualquer ponto do país a provocar a alta dos preços.

V -  Vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência.

VI -  Exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência.

(...)

VIII – Exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência.

O velho Decreto-lei 869 de 1938 definia crime contra a economia popular como “todo fato que represente um dano efetivo ou potencial ao patrimônio de um indefinido número de pessoas”.   Dentro desta ampla definição, vêm sanções penais contra os atos monopolizantes, contra determinadas práticas restritivas, contra lesões à boa fé do consumidor, contra a desonestidade das bolsas de valores, etc.

Não é correta, desta feita, a interpretação de José Frederico Marques
, de que só incidiriam nos crimes contra a economia popular os atos que atingirem “produtos e matérias-primas indispensáveis às necessidades do povo”, “aos bens de primeira necessidade”.  Embora se centrando no art. 2º, onde existe um parágrafo único que poderia levar à confuso em que incidir Marques, reforçada aliás pela instituição do júri de donas-de-casa e pais de família para julgar tais crimes, o raciocínio faria com que títulos negociados em bolsa (art. 3º VI e VII) e capital financeiro bancário (art. 3º IX) fossem bens de primeira necessidade.

De outro lado, se no art. 2º, onde o júri popular funciona, há dispositivos cuja configuração é típica das normas de proteção ao consumidor popular (“recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência” p. ex.)
 há outros cuja vinculação não é explícita, inclusive os que foram listados acima.  Normas análogas, em outros sistemas nacionais, são consideradas integrantes do mecanismo de controle do poder econômico, e nada leva a crer que um propósito diferente tenha informado o diploma brasileiro.

Também imprecisa parece a noção de Manoel Pedro Pimentel
 de que os crimes contra a Economia Popular não pertenceriam ao âmbito do Direito Econômico, pois aqueles teriam por objeto jurídico a economia popular, enquanto a parte penal deste tutelaria a política econômica do Estado.  Curiosamente, segundo o autor, integrariam o Direito Econômico as leis antitruste, embora não seja propriamente uma política econômica do Estado, em sentido estrito, a proteção á concorrência, e sejam ambas, zelo pela economia popular e pela concorrência, um imperativo constitucional.  Note-se, de resto, que o trato distante do jurista com o problemas antitruste se revela, ao entender que o Direito Americano pouco tem a contribuir ao tema, pois, diz:

Os grandes trustes, os cartéis, os monopólios sempre foram admitidos, pelo menos, senão até mesmo incentivados”.

A verdade é que a própria lei 4.137/62, que prevê sanções administrativas contra o abuso ao poder econômico, expressamente dispõe sobre a aplicação cumulativa das disposições penas da Lei. 1.521/51, em seus arts. 6º, § único, e 81.  A exploração da “mens legislatorisI” também é útil, no caso: o substitutivo da Comissão Especial de 1955 classificava as modalidades de abuso como crimes, sem, no entanto, preceituar as respectivas penas.  O Deputado Bruzzi Mendonça, então, apresentando emenda para cobrir os abusos previstos sob o nome de “formas”, justificou-se notando que a classificação do substituto da Comissão revogaria a Lei 1.521/51, no que ela tem de disposições antitruste, sem possibilitar o apenamento dos criminosos; aceita a emenda a emenda, percebe-se que efetivamente a intenção do legislador era preservar os dispositivos pertinentes da lei 1.521/51.

Tem, assim, razão Benjamim Shieber ao dizer
:

“O emprego de um sistema administrativo para coibir os abusos do poder econômico, tanto como as disposições dos art. 6º e 81 da lei 4.137, de 10 de setembro de 1962, deixem assaz clara a intenção do Congresso visando a coexistência dos diplomas legais da lei antitruste e da lei dos crimes contra a economia popular.  Portanto, não existe revogação dos preceitos de natureza antitruste que constem da lei 1.521/51”.

De outro lado, a aplicação da lei da Economia Popular em suas modalidades antitruste não se livra dos mesmos problemas que sofrem todas a legislações do setor.  A utilização cega das proibições contidas no diploma legal vedaria boa parte das atividades econômicas normais e razoáveis, e é preciso se ater à definição do objeto jurídico protegido para perceber que, sem um “fato que represente um dano efetivo ou potencial ao patrimônio de um número indefinido de pessoas” não haverá possibilidade de incidência em suas normas.

Quando exista, num fato formalmente previsto, benefício, e não dano efetivo ou potencial, não ocorrerá incriminação.  É o que faz Rubem Requião
 concluir que, nos contratos de concessão de venda com exclusividade, apesar do disposto no art. 2º, I e VII da lei 1.521/51, não existe ofensa punível:

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a organização das vendas para proporcionar maior garantia e comodidade aos consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de atendimento pós-venda, sendo em suma isenta da idéia de fraudar a liberdade de comércio, ela é legítima”.

Assim é que pelo menos algumas das disposições antitruste da lei 1.521/51 não podem ser consideradas de aplicação automática:

a) a recusa de venda (art. 1º, I, in fine);

b) a discriminação entre compradores (art. 2º, II);

c) o ajuste para impor preço de revenda (art. 2º, III);

d) a exigência de exclusividade (art. 2º, IV) e

e) a cessação de competição (art. 3º).

Sem dúvida, outras serão de aplicação per se:

a) ajuste entre empresas para impedir ou dificultar a concorrência, para conseguir o aumento arbitrário de lucros (art. 3º, III);

b) o açambarcamento de meios para dominar o mercado e aumentar os lucros (art. 3º);

c) o “dumping” (art. 3º, V) e

d) o exercício de direção em várias sociedades ou empresa do mesmo ramo para.impedir ou dificultar a concorrência (art. 3º, VI).

De qualquer forma, só o trato contínuo com as figuras penas da lei 1.521/51 poderia aclarar até que ponto se justifica a aplicação da regra da razão, mesmo ás últimas daquelas, acima listadas; como se sabe, a elaboração judicial quanto a estas é nenhuma.

3.4 – A Lei nº 4.137/62

A nossa Lei Antitruste, resultado de uma lenta elaboração legislativa que se inicia logo após a promulgação da Constituição de 1946, vai instituir a repressão administrativa dos fatos abusivos de poder econômico criando um órgão federal encarregado do exame e decisão administrativa sobre as formas de exercício do poder econômico consideradas abusivas, pretendeu-se instituir um foro próprio, especializado, que cuidasse da aplicação de sua legislação específica.

A noção de abuso de poder econômico, aliás, se identifica completamente com a elaboração jurídica que conduz ao Sherman Act. Como nota Corwin Edwards1.

“ Em alguns países, o conceito de ação contrária ao interesse público é definido na frase ‘abuso do poder econômico’, que resume atitudes desenvolvidas durante vários séculos, pela inter relação de instituições religiosas, políticas e econômicas.  O termo é perfeitamente entendido por aqueles que com ele se familiarizaram, embora não tenha sentido para um observador norte-americano.  Antes da reforma, a atitude da igreja era de não desafiar a existência do poder econômico temporal, nem preocupar-se com a sua concentração, mas aceitando as hierarquias do poder, insistir para que tal poder fosse moralizado e se tornasse religioso.   Toda a conquista de poder trazia uma correspondente conquista de deveres.  O fracasso em assumir seus deveres instituía uma conduta imoral e irreligiosa.   Essa concepção é claramente uma precursora do conceito legal atual de abuso do poder econômico, a qual sobreviveu à Reforma, não somente nos países católicos, mas também naqueles países nos quais o protestantismo adotou a concepção de que as atividades comerciais privadas têm deveres morais correspondentes à sua autoridade”.

No Direito Brasileiro, em particular, no art. 160 do Código civil, instituiu-se o princípio do abuso de direito, no momento em que protege, somente, o exercício regular do direito, entendendo-se como tal o que se casa com os propósitos e teor essencial da lei.  A liberdade comércio, e, em particular a, a liberdade de contratar fica sujeita aos interesses sociais e á ordem jurídica; forma evolutiva do que Carwin Edwards entendia como “deveres morais” no contexto do Direito Canônico.

As formas proibidas do exercício de poder econômico são levadas na lei:

“Art. 2º -  Consideram-se formas de abuso do poder econômico:

I – Dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou parcialmente a concorrência por meio de:

a) ajuste ou acordo entre empresas, ou entre pessoas vinculadas a tais empresas ou interessadas no objeto de suas atividade;

b) aquisição de acervos de empresas ou de cotas, ações, títulos ou direitos;

c) coalizão, incorporação, fusão, integração ou qualquer outra forma de concentração de empresas;

d) concentração de ações, títulos, cotas ou direitos em poder de uma ou mais empresas ou de uma ou mais pessoas físicas;

e) acumulações de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa;

f) cessação parcial ou total das atividades de empresas promovida por ato próprio ou de terceiros e 

g) criação de dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de uma empresa.

II – Elevar sem justa causa os preços, nos casos de monopólio natural ou de fato, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os lucros sem aumentar a produção.

III -  Provocar condições monopolísticas ou exercer especulação abusiva com o fim de promover a elevação temporária de preços por meio de:

a) destituição ou inutilização, por ato próprio ou de terceiros, de bens de produção ou de consumo;

b) açambarcamento de mercadorias ou de matérias-prima;

c) retenção, em condições de provocar a oscilação de preços em detrimento de empresas concorrentes ou de vendedores de matérias-primas;

d) utilização de meios artificiosos para provocar a oscilação de preços em detrimento de empresas concorrentes ou de vendedores de matérias-primas.

IV – Formar grupo econômico, por agregação de empresas, em detrimento da livre deliberação dos compradores ou dos vendedores, por meio de:

a) discriminação de preços entre compradores ou entre vendedores ou fixação discriminat[oria de pretação de serviço;

b) subordinação de venda de qualquer bem ã aquisição de outro bem ou ã utiliza;áo de determinado serviço; ou subordinação de utilixzação de determinado serviço ã compra de determinado bem.

V - Exercer concorrência desleal, por meio:

a) exigência de exclusividade para propaganda publicitária;

b) combinação prévia de preços ou ajuste de vantagens na concorrência pública ou administrativa.

Art. 3º -  Quando em relação a uma empresa exista um restrito número de empresas que não tenham condições de lhe fazer concorrência num determinado ramo de negócios ou de prestação de serviços, ficará aquela obrigada ã comprovação do custo de sua produção, se houver indícios veementes de que impõe preços excessivos.

Art. 4º - Revogado.

Art. 5º - Entendem-se por condições monopol[isticas aquelas em que uma empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produção, distribuição, prestação ou venda de determinado bem ou serviço, que passa a exercer influência preponderante sobre os respectivos preços.

Parágrafo único – Praticará abuso do poder econômico a empresa que, operando em condições monopolísticas, interromper ou reduzir em grande escala sua produção sem justa causa comprovada, perante o CADE, para provocar a alta dos preços ou a paralisação de indústria que dela dependem.

Art. 6º - Considera-se empresa toda organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos.

Parágrafo único – As pessoas físicas, os diretores e gerantes das pessoas jurídicas que possuam empresas serão civil e criminalmente responsáveis pelos abusos do poder econômivo por elas praticas.

Art. 7º - As empresas que praticarem os atos de abuso do poder econômico definidos no art. 2º ficarão sujeitas as penalidades previstas nos arts. 43 e 47.

Nota Alberto Venancio Filho2:

“Essa enumeração, que é reproduzida no regulamento da Lei 4.137, e que foi aprovada pelo Decreto 52.025 de 2.5.63 é evidentemente taxativa, e abrange todas as formas do abuso do poder econômico para as quais a lei comina sanções uma vez que foi prudentemente, exclusído qualquer critério de assemelhação, como previsto no projeto do Poder Executivo de 1961, que considerava ainda abuso do poder econômico qualquer ato semelhante aos mencionados no texto da lei e que objetivasse as conseqüências nela prvistas”.

É esta fixidez que leva a maior dificuldade na aplicação da lei, cuja estruturação difusa e um tanto ilógica pões à prova os conselheiros do CADE e os advogados:

“Apesar da enumeração legal, não é fácil o enquadramento dos casos concretos nas hipóteses prevista e menos, ainda, precisas quando os meios empregados caracterizam, de fato, uma forma de abuso (...).  Em muitas das vezes, subjetivamente, sentimos o abuso do poder econômico, mas objetivamente não temos os elementos capazes para sua caracterização plena3.

Em particular, interessa ao estudo dos contratados de “know how”o art. 74 da mesma lei:

“Art. 74 – Não terão validade, senão depois de aprovados e registrados pelo CADE, os atos, ajustes, acordos ou convenções entre as empresas, de qualquer natureza, ou entre pessoas ou grupos de pessoas vinculadas a tais empresas ou interessadas no objeto de seus negócios que tenham por efeito:

a) equilibrar a produção com o consumo;

b) regular o mercado;

c) padronizar a produção;

d) estabilizar os preços;

e) especializar a produção ou distribuição;

f) estabelecer uma restrição de distribuição em detrimento de outras mercadorias do mesmo gênero ou destinadas à satisfação de necessidades conexas.

                                               (...)

§ 2º - Os atos a que se refere o parágrafo anterior que não forem apresentados ao CADE no prazo regulamentar, tornarão os seus responsáveis passíveis de multa que variará entre 5 (cinco) a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo, sem prejuízo do cumprimento dessa exigência legal, sob pena de intervenção.

§ 3º -  Em qualquer caso será de 60 (sessenta) dias o prazo para o pronunciamento do CADE.  Findo este prazo, entende-se o ato como válido até que o CADE sobre ele se pronucnie”.

A exegese de todas estas disposições é tarefa árdua, e seria objeto de um trabalho de vastas proporções.  Dentro de nossos objetivos, examinemos os dispositivos que tenham relação direta com a contratação de “know how”, tendo em conta a forma assoiativa que tais acordos tendem a assumir.

3.5 – O Mercado Relevante

Em primeiro lugar, o que será “Domínio dos Mercados Nacionais”?  Benjamim Schieber1 nota que o texto contempla a hipótese não só de um mercado que cubra todo o território nacional, mas também um segmento localizado, mesmo a área de um município, ou menor;  Cirando Schieber, no caso da Cooperativa dos Produtores Ruais de Minas Gerais, como o visto, o CADE entendeu que a área pertinente era a cidade de Belo Horizonte.

Já foi mencionado, também, que, na consulta Mineração Rio do Norte S.A. / Alcan Bermudas Ltd.,  o mercado considerado foi o mundial, nos seus efeitos sobre o segmento representado pelo Território Nacional.

Shieber define o mercado relevante, quanto à espécie de bem econômico em questão, aplicando ao caso brasileiro a definição jurisprudencial americana no caso Dupont de nemours (351.US.377. 1956):

“O mercado relevante é composto de produtos que reazoavelmente podem ser substituídos uns pelos outros, quando empregados para os fins para os quais sáo produzidos, levando em consideração o preço, a finalidade e a qualidade deles”2.

No mesmo caso da Cooperativa Mineira, o CADE aplicou a regra, para concluir que, se um produto – a manteiga – é teoricamente substituível pela margarina, mas não existe comprovação de que o público realmente efetue a substituição, não se terá um mercado relevante compreendendo as duas espécies, e cada um será considerado autonomamente.

3.6 – Dominação

De outro lado, o conceito de “dominação”, pouco estudado na doutrina brasileira, é entendido por Schieber constituir-se em uma “autoridade, grande influência, ou poder”.  No processo Rio do Norte / Alcan, o CADE refere-se à criação de “barreiras inafastáveis à entrada de possíveis concorrentes” como forma de dominação; no Processo n  entendeu-se que a dominação será a possibilidade de, através de “dumping”, eliminar o monopólio estatal da barrilha; no processo da manteiga de Belo Horizonte, assimilou-se a dominação ao monopólio, em suma, a tendência da Comissão é de só considerar “dominação” um poder extremo, uma fortíssima influência capaz de impedir a entrada de concorrentes, de eliminar concorrentes, de estabelecer o preço monopolista.

3.7 – Eliminação da Concorrência.  Regra da Razão

Noção muito mais fraca a da “eliminação total ou parcial da concorrência”.  É certo que a eliminação total da concorrência no mercado relevante, seria o monopólio, mas a eliminação parcial deve ser considerada com mais cuidado.  Elimina parcialmente a concorrência a compra, por um padeiro, de outra padaria do Rio de janeiro;  a eliminação, no entanto, nada afetaria o mercado panifício carioca1.

Parece necessário valer-se, aí, do critério da razoabilidade,

“consagrado standard do direito anglo-americano, que a doutrina jurídica contemporânea no centro da problemática hermenêutica (cf. o conhecido ensaio de Luis Recasen Sicher, Nueva Filosofia de la Interpretación Del Derecho)”.2
É a conclusão, também, de Schieber3.  No voto de Hamilton Bitecourt Leal no Processo 17, o CADE é caracterizado como “organismo incumbido de fiscalizar e reprimir aquilo que ultrapasse o “limite lógico” da liberdade de comércio e indústria (grifo nosso); no processo da Agu Sanitária Super Globo / Gato Preto também é explícito o conselho ao admitir que:

“Os aspectos de cada caso concreto é que indicarão se (...) é condenável ou não.  Entendo que, no caso (...) são razoáveis”.

Note mesmo passo, o ralator, Gratuliano de Brito, conclui:

“Recebendo a lição da doutrina norte-americana, aplicável entre nós na espécie, e invocando a obra “Understanding the Antitrust Laws”, de Lenold G. Van Ase, edição Practising Law Institute, ed. 1963, pág. 43/45, é de ter-se presente a princípio geral de que qualquer discriminação é de ser condenada quando tenho o efeito de criar a razoável possibilidade prejudicar a concorrência ou ainda para a criação de um monopólio”.

No processo 20.049/71 (Rio Norte / Alcan) o voto de J. C. de Mendonça se refere explicitamente à questão:

Por outro lado, estão evidenciadas a luz da experiência norte-americana acima analisada a desrazoabilidade da restrição à concorrência que resultaria da extensão do contrato “sub judice” (...).

Desta maneira, ainda sem especial elaboração, o Conselho vem aplicando a regra da razão, no sentido de mitigar o imperativo formal da lei através do crivo do fato concreto, dos limites lógicos da razoabilidade de uma relação causa/efeito.  É, como já dito, uma decorrência da concepção de “abuso” do poder econômico.

Mas a aplicação da regra da razão no Brasil tem de se submeter ao princípio constitucional: a realização da ordem econômica e social, sob cujos imperativos se efetua a repressão ao poder econômico abusivo, visa ao desenvolvimento nacional e à justiça social.  O fato previsto na legislação será justificável, contando que sejam atendidos os interesse do desenvolvimento e propósitos da justiça social.  Note-se que na constituição de 1967, a “liberdade de iniciativa” figurava em pé de igualdade com o “desenvolvimento econômico”; após a Emenda nº 1 de 1969, o desenvolvimento foi elevado à categoria de fim da organização social e política brasileira, e a liberdade de iniciativa permaneceu como uma das bases do sistema vigente, ao lado da “valorização do trabalho”, “unção social da propriedade” e “harmonia entre os ftores de procução”.

A modificação é tanto mais significativa quando se recorda que, na Constituição de 1946, nenhuma referência era feita ao Desenvolvimento.  Não é de se surpreender, assim, e voto de J. C. de Mendonça Braga no processo 20.080/70 (Caso Flumipesca):

Deste modo, qualquer atitude denegatória deste Egrégio Conselho para com a integração vertical da indústria pesqueira em tela seria não apenas rebuscada – por falta de apoio na letra da lei Antitrust – mas também errônea, por ir de encontro às diretrizes fixadas, em legislação especial (...).  De fato (...)  concedeu-se à indústria nacional uma série de franquias e estímulos, os mais consideráveis, inclusive – e sobretudo – fiscais, no intuito confinado de promover-lhe o progresso técnico e dar-lhe condições econômicas de concorrências nos mercados internacionais”.

A adoção da regra da razão, como se vê, não resulta só de uma racionalidade liberal, concorrencial, mas decorre, freqüentemente, de uma lógica diversa – a da participação do Estado na economia, auxiliando, tutelando, fortificando, comprando, suprindo, na medida do possível, as diferenças tecnológicas, gerenciais e financeiras de uma atividade empresarial adolescente.

3.8 Elemento Subjetivo

É assunto de menor monta para a análise de contratos de “know how”, mas útil para a configuração do abuso do poder econômico, a noção do elemento subjetivo da infração punível pela Lei 4.137/62.  Schieber1, após considerar a possibilidade de classificar tal elemento como “dolo”, abandona no entanto o conceito jus-penal estrito que encerra a palavra, pois, diz o autor:

“A lei antitruste não trata de atos antimorais, como está dito a respeito de crimes, cuja antijuridicidade é reconhecida por cada membro consciente da comunidade”2.

O raciocínio do autor se baseia na presunção, fundada na redação do art. 148 da Constituição de 1946, de que a vontade consciente é dirigida para o fim abusivo no elemento indispensável.  Schieber expressa seu ponto de vista de que seria melhor, para os benefícios sociais visados, que não houvesse tal exigência, resultando a infração de simples voluntariedade, como ocorre no caso das contravenções.


Assim como Schieber, Alberto Venacio Filho3 entendia que o dolo específico era elemento essencial de algumas das formas previstas na Lei 4.137/62:

“Em várias dessas enumerações a Lei impõe a existência de dolo específico, isto é, o propósito de atingir um certo resultado ou o fim especial e determinado nos atos definidos por lei.  Assim, só seria abuso do poder econômico, o ato, ajuste, ou acordo entre empresas, quando visasse dominar os mercados, ou eliminar a concorrência, a provocação de condições monopolísticas ou o exercício de especulação abusiva com o fim de promover a elevação temporária dos preços”.

O primeiro dos processos submetidos do CADE foi decidido com um cuidado especial para definir a existência ou não de dolo.  O voto do relator fala em “animus, a intenção de agravar as dificuldades da CNA”; e também: “os fins citados, que consubstanciam o abuso do poder econômico”.  Analisando as relações entre o então presidente da empresa estatal, vítima do abuso, e os alegados infratores, o processo chega a se preocupar com a “cordialidade” que existiam entre eles, e examinar se havia “qualquer ação visando prejudicar o CNA”.  Ainda em 1971, o Conselheiro Gratuliano de Brito examinava se uma empresa, acusada de abuso, teria sido fundada com o exclusivo propósito de combater e criar dificuldades à outra.

No entanto, é preciso notar que, com a Emenda constitucional nº 1 de 1969, a exigência constitucional de que fala Scheber não mais subsiste.  Com efeito, a redação vigente não se refere mais ao vínculo legalístico, que, na constituição anterior, resultava em só punir os abusos ao poder econômico quando tivessem por fim o domínio dos mercados, a eliminação da concorrência ou o aumento arbitrário dos lucros.  É de se entender, assim, que, fora dos casos em que a Lei 4.137/62 expressamente dispuser em contrário, não é censurável interpretar os dispositivos do controle do poder econômico com exclusão do requisito subjetivo doloso.

É certo que, num contrato de “know how”, não se haverá de pesquisar a natureza da vontade, o fim visado, pois pactua-se conscientemente, e restringe-se a concorrência e o desenvolvimento como parte do negócio jurídico.  Mais do que nunca, é apropriado o princípio “no monopolit monopolizes unconscious of what he is doing”.

Os contratos, “ajustes e acordos”, como diz a lei, são um dos meios hábeis à configuração de abuso do poder econômico, sempre que, do encontro de vontades, resultar domínio dos mercados ou restrição total ou parcial da concorrência.  De acordo com o que foi anteriormente exposto, se o efeito natural do acordo ou ajuste é um daqueles resultados previstos na lei, haverá a infração punível, ressalvado, quando á restrição parcial da concorrência, a aplicação da regra da razão (v. ar.t 74 da Lei 4.137/62).

3.9 – Artigo 2º, Incisos I, II e III

Note-se que a formulação do inciso I do art. 2º da Lei 4.137/62 prevê uma situação de dano à economia (domínio, eliminação da concorrência) e uma série de meios que podem levar a tal situação.  É a soma dos dois elementos que conduz à infração: um acordo que não tenha por efeito natural uma das situações condenáveis está imune à censura, assim como a situação descrita não atingida por um dos meios listados, não dará azo à sanção.

Desta maneira, a simples acumulação de funções gerenciais não caracteriza, por si só, o domínio dos mercados ou a eliminação da concorrência (Averiguações preliminares nº 29); da mesma forma, a criação de dificuldades ao desenvolvimento da empresa, impetrando-lhe justa ação de despejo, não será condenável, desde que é claro exercida dentro do limite do direito e não afetando o mercado (Averiguação Preliminar nº 425/69).  O domínio absoluto de um mercado, por outro lado, conseguido pelo padrão superior de qualidade do produto, não é caso, por si só, de punição (proc. Nº 7).

O Inciso II, de sua vez, contempla exatamente esta última hipótese: a de um monopólio natural ou de fato, que faculta ao empresário o aumento injustificado de preços, acrescendo o lucros sem aumentar a produção.  É de se indagar se o abuso de preços impostos pelo titular de uma patente – um monopólio de direito – estaria dentro deste inciso; certos estudos, como o de Vaitsos e alguns casos famosos, como a licença compulsória do Valium Inglaterra, levam a concluir que o nível de super lucro ao abrigo de privilégios pode ser muito alto.

Porém, à diferença dos monopólios naturais ou de fato, a exclusividade concedida ao titular da patente é constituída para assegurar-lhe uma superioridade sobre os reditos normalmente obtidos em condições de livre concorrência.  O que diz o inciso II é :

“não obstante o monopólio, há de se obter o lucro proporcional à produção”; e isto obviamente não é aplicável às patentes.  A proteção contra este abuso estará em outras disposições do inciso.  O detentor do segredo, pelo disposto na lei brasileira, estria sujeito a operar sob a taxa média de lucro do setor, ou dentro de quaisquer outros parâmetros que lhe garantissem uma margem de reditos cujo crescimento fosse proporcional, apenas, ao aumento da produção.

OI inciso III introduz uma fórmula mais complexa.  Os atos de “promover condições monopolísticas” onde “exercer especulação abusiva” são qualificados por um elemento finalístico, “promover a elevação temporária de preços” e são condicionados, quando à punibilidade, ao elenco dos meios listados.  Se alguém promove “conduções monopolísticas” (vide a definição dos artigos da lei) sem o fito de promover a elevação temporária dos preços, não há a infração deste inciso; também não há, se o exercício da especulação abusiva é feita por outras atividades não previstas no item, tais como o açambarcamento de serviços.

3.10 – Agregação de Empresas

O inciso IV está formulado de uma maneira que causa as maiores dificuldades à sua aplicação prática.  É difícil imaginar uma maneira de “formar grupo econômico por agregação de empresas, em detrimento da livre determinação dos compradores ou dos vendedores” que resulte da discriminação entre compradores e vendedores, ou que seja fruto das práticas do “tié-in” (só vender o carro a quem compre também o rádio, etc.)  Dentro da acepção um tanto formalística aceita pela maioria dos conselheiros do CADE somente haveria “agregação de empresas” no caso de vinculação societária, ou de cartel1.

Tal interpretação sofreu severas críticas.  Nos próprios processos administrativos onde se consolidou o entendimento mencionado, dissentiu o conselheiro Gratuliano de Brito:

“(...) no ajuste em causa a fornecedora da chopeira tem “controle contratual” sobre o usuário da chopeira  obrigando-o ao ato positivo de somente comprar produtos de sua linha de fabricação.  Há uma “agregação” contratual entre a empresa fornecedora de chapéus e a usuária”.

O conselheiro Tristão da Cunha, em voto dissidente, também opinou:

“Para que este artigo não seja letra monta no texto da lei, temos que admitir que a agregação a que ela se refere é dos produtores, visando a forçar o consumidor – esse eterno esquecido, a consumir um produto que não é de sua livre escolha”.

Benjamim Schieber entende que a disposição do inciso IV não pode deixar de cobrir os contratos e ajustes discriminatórios, ou sob condução de “tie-in”, mesmo sem formação de grupo societário de coordenação ou subordinação.  A se crer em contrário, diz o autor, não haveria lógica no sistema legal da Lei 4.137/62 inclusive considerando as disposições pertinentes da Lei 1.521/51 (art. 2º, VIII).  Ter-se-ia um caso geral descrito no inciso I, “g”, do art. 2º da Lei do Abuso de Poder Econômico, e as figuras do inciso III meramente explicitariam, detalhariam tal regra genérica.

Com ele concordava, ainda no processo administrativo nº 5, Gratuliano de Brito:

”Não se admitisse na hipótese  formação de grupo econômico, este “ajuste de vinculação” seria “per se” atentória à concorrência, pois significaria um ajuste entre não concorrentes, que elimina parcialmente a concorrência por meio de ciração de dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa punível na forma do art. 2º, I, “g”, da lei 4.137/62”.

Da mesma forma, Arnold Wald2, classificando o caso sob o art. 2º, I, “g”.

“A inclusão de cláusulas em contratos de financiamento e comodato, visando impedir, sob pena de pagamento de pesadas multas, que (...) os vendedores possam atender a outras distribuidoras, constitui evidente abuso de poder econômico, que, no caso, teve como finalidade impedir ou dificultar a entrada no mercado de novo competidor (...).

Mas a análise mais profunda da decisão da maioria do processo Administrativo nº 5 foi a de Fábio Konder Comparato3:

“(...) a orientação da CADE, no processo administrativo citado, parte de uma interpretação muito acanhada do disposto no art. 2º, inciso IV, alínea “b”, da Lei 4.137/62.  A norma onsidera buso de poder econômico ‘formar grupo econômico por agregação de empresas, em detrimento da livre deliberação dos compradores ou dos vendedores, por mio de subordinação de venda de qualquer bem á aquisição de outro bem ou a utilização de determinado serviço; ou subordinação de utilização de determinado serviço á compra de determinado bem’.

(...) Ora, a expressão ‘agregação de empresas’ não parece designar nenhuma das formas de grupo econômico relacionadas no inciso I desse artigo pois do contrário constituiria uma repetição ociosa e sem sentido.  Não se trata de um grupo econômico de subordinação (o UnterordnungsKonzern, do Direito alemão) mediante controle interno; isto é, ‘aquisição de cotas, ações, títulos ou direitos’ (alínea “b”), ou ‘concentração de ações, títulos, cotas ou direitos em poder de uma ou mais empresas ou de uma ou mais pessoas físicas’ (alínea “d”).  Também não se trata de um grupo econômico  de coordenação (GleichordnungsKonzern) do tipo cartel, sob a forma de ‘ajuste ou acordo entre empresas, ou entre pessoas vinculadas a tais empresas ou interessadas no objeto de suas atividades’ (alínea “a”), pois o desequilíbrio de poder econômico entre concedente e concessionário, ou entre franqueador e franqueado, é patente.  Tampouco existe o fenômeno de “interlocking directorate” ou ‘união pessoal’, caracterizado pelas ‘acumulações de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa’ (alínea “e”).  Menos ainda, a unificação de várias empresas sob a égide de uma única pessoa jurídica, por meio de incorporação ou fusão societária (alínea “c”).

Mas a prática dos contratos vinculados, como a das cláusulas de exclusividade, pode submeter concessionários ou franqueadores a um verdadeiro “controle externo” de concedentes e franqueadores; pode conduzir, sem dúvida, a uma “agregação de empresas”, sob a forma de grupo econômico de subordinação externa (Permito-me enviar o leitor, aos desenvolvimentos que dediquei ao assunto em “O Poder de Controle na sociedade Anônima, São Paulo, 1976, pág. 67 e ss).  Deparamo-nos, aí, como salientou um autor, com uma “estrutura jurídica de agrupamento de empresas, realizada por contratos enfeixados pelo concedente” (Jean Guyenot, La franchise commerciale – Étude comparée dês systèmes de distribution inter enterprises constitutifs de goupments de concessionnaires, Revue trimestrielle de droit commercial, 1973, 2, pág. 162).  As empresas titulares do poder econômico criam a sua própria rede de distribuidores, ou consumidores cativos, sem investimento praticamente nenhum, e sem pagar remuneração alguma sob a forma de comissões ou descontos”.

Desta maneira, a “agregação de empresas”, punível ao teor do inciso IV quando alcançada por um dos meios levados abrange não só o cartel (formados por concorrentes), de resto já punível pelo inciso I, “a”, como também os ajustes entre não concorrentes, desde que exista uma diferença tão sensível entre a soma de poder econômico a disposição de cada uma que a mais faca esteja sob controle externo efetivo da outra.

3.11 – Concorrência Desleal

O inciso V sofre uma impropriedade terminológica e conceitual flagrante.  Todo o ato predatório contra concorrentes, contrário às normas usuais do mercado, é concorrência desleal, podendo ser, além disto, também um abuso do poder econômico, dependendo do caso.  Conceitualmente, a diferença reside no grau de poder econômico que a infratora dispõe: é concorrência desleal a utilização, por uma pequena empresa, da elementos publicitários de uma macroempresa concorrente, para fazer com que o público tomasse a primeira pela segunda; no entanto, haveria, não uma eliminação, mas um aumento de concorrência no mercado.

De outro lado, quando o mesmo fato ocorre entre empresas de igual porte, haverá uma incidência no inciso I, “g” do art. 2º da lei 4.137/62.  Foi assim decidido, por exemplo, no caso do processo Administrativo 171.  Com mais razão ainda, ocorrerá abuso do poder econômico quando a autora do ato predatório é uma grande empresa, sendo sua vítima uma concorrente menor.

Em suma, o ato de concorrência desleal é também um abuso de poder econômico quando é, na nomenclatura do “Sherman Act” um ato de monopolização.  O simples conflito entre empresas, que não resulte num acúmulo de poder econômico, em prejuízo da concorrência ou do desenvolvimento, não cai sob a lei 4.137/62.

São modalidades de concorrência desleal (art. 177 do Decreto-lei 7.903, de 24.8.45):

I. A publicação pela imprensa, ou por outro modo, de falsa afirmação, em detrimento do concorrente, com o fim de obter vantagem indevida;

II. A prestação ou divulgação com intuito de lucro, acerca de concorrente, de falsa informação capaz de causar-lhe prejuízo;

III. O emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV. A produção, importação, exportação, armazenamento, venda ou exposição, a venda de mercadoria com falsa indicação de procedência;

V. O uso em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou e outro meio de divulgação ou propaganda de termos retificativos, tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, idêntico, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do artigo do produto;

VI. A substituição, pelo seu próprio nome ou razão social, em mercadoria de outro produtor, do nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII. A auto atribuição como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício de recompensa ou distinção que não se obteve;

VIII. A venda ou exposição de venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor de mercadoria adulterada ou falsificada, ou a utilização desta para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada;

IX. A doação ou promessa de dinheiro ou de outra utilidade e empregado de concorrente para que, faltando ao dever do emprego, proporcione ao interessado, vantagem indevida ao empregado;

X. O recebimento de dinheiro ou de outra utilidade, ou a aceitação de promessa de paga ou recompensa, para faltando ao dever de empregado, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida;

XI. A divulgação ou exploração, sem autorização, quando a serviço de outrem, de segredo de fábrica, que foi confiado ou de que se teve conhecimento em razão do serviço;

XII. A divulgação ou utilização, sem autorização, de segredo de negócio que foi confiado ou de que se teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado;

XIII. A prática de quaisquer outros atos, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheiros, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio.

Destas  modalidades, um tanto paradoxal, que se considere “concorrência desleal” a exigência de exclusividade para propaganda publicitária.  Custa imaginar o propósito do legislador.  Certamente, como no caso do processo Administrativo 17, se constata que pode haver exigências de uma empresa á outra, de que esta só ostente letreiros e insígnias referentes a determinada linha de produto; e, se comprovada a acusação, em certos casos, ter-se-ia um abuso do poder econômico.   Mas disto chegar a conceber a possibilidade de a exclusividade exigida configurar concorrência desleal vai um abismo.

A combinação prévia de preços em concorrências também não é, necessariamente, uma forma de concorrência desleal – bastando para evitá-la que todos os concorrentes participassem do ajuste (embora não se deva perder de vista a extensão do conceito de concorrência potencial ao campo da concorrência desleal).

A rigor do preceito, nos casos em que o maior dono à economia se configura, não haveria apelação.  Deve-se entender, assim, que esta regra é destinada a reforçar, no campo administrativo, o disposto no art. 355 do Código Penal, que proíbe a fraude à concorrência pública, tornando-se a expressão “concorrência desleal” num sentido pouco técnico.  Também a Lei 1.521/51, art. 3º, III cobre a área, abrangendo também as concorrências públicas não realizadas pelo Estado.

3.12 – Cancelamento de Patentes

A disposição do art. 4º da Lei 4.137/62 afetaria especialmente o comércio de tecnologia e o controle do capital estrangeiro, ao deferi ao CADE a competência de declarar a nulidade das patentes brasileiras que tivessem sido concedidas e caducadas em nações que mantenham acordo sobre a matéria com o Brasil, na proporção em que a manutenção de tal patente em vigor estivesse criando dificuldades ao crescimento harmônico da economia nacional.  O artigo foi objeto de veto presidencial, sendo mantido pelo Congresso; e o veto tinha a melhor das razões.

Com efeito, a convenção de Paris, em seu art. 4 bis, preceitua a independência das patentes concedidas nos vários países, chegando a prever:

“A disposição acima deverá ser interpretada em sua acepção mais absoluta, em particular, no sentido de que as patentes solicitadas durante o período de prioridade são independentes, tanto no que concerne aos fundamentos de nulidade e caducidade, quanto no que atinge a sua duração norma”.

Tal compromisso, assumido pelo Brasil desde 1884, importa em que, mesmo se um país fizer caducar uma patente, tendo objeto idêntico à concedida em outro, este último não se poderá valer do primeiro procedimento estrangeiro para declarar a nulidade, cancelar ou caducar a patente em questão.  Logicamente, poderá, e mesmo deverá iniciar procedimento autônomo para apurar a validade do privilégio no seu território; se for o caso, a nulidade será declarada, ou a caducidade constatada, sem violação ao preceito convencional.

A prevalência do texto convencional sobre a lei interna – coisa de resto não pacífica – não pareceu preocupar o Congresso Nacional, pois não chegou a solicitar denúncia da Convenção de Paris na época.  A se concluir do violento ataque que o Itamarati desferia no mesmo ano contra a Convenção, na assembléia Geral da ONU, é de se concluir que tal iniciativa teria alguma oportunidade, àquela altura.

A incompatibilidade também não impediu o CADE de instaura o processo 20.672/65 para efeitos de apurar a caducidade da patente 37.929, cujo titular era Rohm & Han, e de iniciar averiguações preliminares, após arquivadas, contra as patentes 68.098 e 69.154 (B. Braun).  Neste último procedimento, o conselheiro Gratuliano de Brito lembrou que, com a edição do Novo Código de Propriedade Industrial de 1967 (Dec.Lei 254/67), a disposição do art. 4º da Lei 4.137/62 ficara revogada, embora fosse, na oportunidade, voto vencido.

A revogação e a incompatibilidade, no entanto, não retira do CADE a competência de reprimir os abusos do poder econômico resultantes do emprego dos privilégios legal ou ilegalmente concedidos, inclusive o não uso da tecnologia patenteada no Brasil, na hipótese de um mercado que justificasse economicamente a fabricação total no país e os cartéis (patents pools).   Tal se faria em paralelo com a aplicação das sanções típicas do Direito de Propriedade Industrial, tais como a caducidade e a licença compulsória.

3.13 – Condições Monopolísticas

O art. 5º define o que se entende por “condições monopolísticas”.  É a situação na qual uma empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produção, distribuição, prestação ou venda de determinado bem ou serviço, que passa a exercer influência preponderante sobre os respectivos preços.  O artigo se propõe a reprimir a retenção de produção par provocar a alta dos preços ou a paralisação das indústrias dependentes, mas também serve para interpretar oi inciso III do art. 2º onde se proíbe o acesso ás conduções monopolísticas por uma série de meios ilícitos.

Mas a definição é do uso muito mais vasto, pois se aplica diretamente ao inciso I do art. 2º, ao preencher parcialmente a noção de “domínio dos mercados nacionais”.  Com efeito, quando uma empresa se valer de seu controle sobre a disponibilidade de um bem, a ponto de exercer influência decisiva sobre os respectivos preços, haverá “domínio de mercados nacionais”.  Não discrepa tal conceito, aliás, do que elaboramos na primeira parte deste trabalhos, com base com Commons e na jurisprudência americana; não difere sensivelmente da elaboração da jurisprudência européia, relativa “ao Tratado de Roma, do que se referee ao conceito posição dominante”.

Mas, para a correta aplicação do conceito, no que se refere aos contratos de “know how”, não se pode deixar de dar uma interpretação mais analítica à noção de “influência predominante sobre preços”.  Numa negociação tecnológica, os componentes do “pretium” não se restringem apenas à contraprestação monetária; é parte do ajuste as restrições à atividade empresarial do receptor de “know how”, que são o valor implícito1 da transação.  Neste sentido, a situação de domínio compreende não só o controle sobre preços mas também controle sobre a atividade de concorrentes.

Cabe, aqui, uma reflexão sumária sobre a natureza da negociação do “know how”.  Tal como configuramos anteriormente, o “know how” é uma forma de aviar a empresa, uma forma de avisar a empresa, uma determinada maneira de estruturar a produção.  O contrato de “know how” é, assim, um ajuste entre concorrentes, efetivos ou potencial, pois o que se transfere é algo que só para um competidor teria utilidade.  É claro, pela própria natureza  do bem em questão, que cada uma das empresas detentoras do “know how” detém um considerável poder econômico sobre o mercado de tal “mercadoria”.

Por uma razão, o “know how” não é (salvo no caso de “franchising”) um bem destinado à venda ou à locação, não recaindo desta maneira na definição de “mercadoria” que decorre do art. 191 do Código Comercial, mesmo se, sob o ângulo da ciência econômica, possa o ser2.  Dentro da ótica do Direito Antitruste, o fornecedor do “know how” não é um “common carrier, e não está sujeito ás disposições do parágrafo único do art. 5º da Lei 4.137/62.  Mas, por esta mesma razão, por não existir uma oferta habitual do bem no mercado, as “condições monopolísticas” tendem a ocorrer sempre.

É preciso, desta maneira, distinguir o abuso de poder econômico incidindo sobre o “know how”, de qual o fornecedor sempre tem o domínio do mercado (quando existe um mercado), dos efeitos do contrato de “know how”, sobre os bens e serviços a serem produzidos com base nos conhecimentos locados ou vendidos.  Como o “know how” é um bem instrumental, o controle sobre um leva, tendencialmente, a um controle sobre os bens finais.  Como vimos, o abuso do monopólio de fato de detentor do “know how” pode implicar na aplicação d inciso II do art. 2º da lei 4.137/62.

O objetivo do “preço implícito do “know how” é, assim, reservar ao fornecedor algum controle sobre mercado de bens finais, mesmo se cedendo o controle sobre o “know how” (o que, aliás, raramente chega de fato a ocorrer).  Nenhuma análise da questão poderá esquecer este duplo aspecto restritivo das cláusulas que constituem o objeto deste trabalho.

3.14 – Legitimação de Acordos em Restrição à concorrência

O art. 74 da Lei 4.137/62 (art. 96 do regulamento) introduz o processo de validação dos contratos cujo resultado é a restrição da concorrência.  Os ajustes contemplados na lista seriam “per se” irrazoáveis, sob a “Sherman Act”, embora sejam objeto de análise e possível validação no sistema inglês e sob o Tratado de Roma.  Mesmo no direito americano, o Federal Trade Commission pode, e por vezes tem validado pactos em restrição á concorrência que seriam rejeitados pela divisão Antitruste do Ministério da Justiça americana, órgão encarregado de aplicar o  “Sherman Act”.

A pena de nulidade, prevista para os contratos que tiverem um dos efeitos relacionados no art. 74, porém, não incentivou ao registro no órgão de praticamente nenhum contrato.  Tal se deu porque, através do regulamento da Lei 4.137/62, “independem de registro os ajustes previstos neste artigo quando visem realizar operações normais aos usos e praxes comerciais para contratos da mesma natureza”.  Tal disposição esvaziou completamente o sentido da lei:

“Ainda que o contrato vise operações comerciais para contratos da mesma natureza, estas operações podem ser lesivas á comunidade”1.

Melhor seria se, visando reduzir a carga de trabalho do CADE, o autor do regulamento previsse que padrões de contratos de adesão contendo tais cláusulas (e os contratos de adesão são os responsáveis pela maior parte delas) fossem registrados, cobrindo o ato todos os demais ajustes semelhantes, tal como o sugere Carlos Francisco de Magalhães2.  Mas tal não se quis o que confirma o juízo de que uma prática antitruste efetiva é conflitante com o sistema econômico político nacional.

De qualquer forma, é interessante notar que, sob o item “b” do art. 74, é possível legitimar qualquer acordo em restrição da concorrência, pois a “regulação do mercado” cobre toda e qualquer modalidade  de tais ajustes.  Só estão excluídos os acordos cuja finalidade é o boicote de uma concorrente, e aqueles cujos efeitos no mercado é apenas indireto, como, por exemplo, a compra de acerco de um concorrente.

Curiosamente, o CADE, além de não fazer uso deste artigo, ainda se nega  responder a consultas sobre a legitimidade de determinados acordos (proc. 20.708 e 20.863/68).  Note-se que a própria Divisão Antitruste americana, que não é dotada de permissivo legal que a legitime a tento, vem oferecendo consulta aos que têm dúvidas, quanto aos acordos em que pretendem entrar, garantindo aos ajustes aprovados imunidade quanto á ação criminal (embora reservando-se a ação civil).

A existência do art. 74 na nossa Lê Antitruste levou Schieber a concluir que, no Direito Brasileiro, praticamente não existe pacto, em restrição à concorrência condenável automaticamente.  É bem verdade que os pactos listados em tal artigo só terão validade se o CADE conceder o registro, ou se, apresentando o pedido, o Conselho retardar a decisão, por mais de 60 dias – e, neste caso, até a decisão do órgão.  Irrazoável, “per se”, é apenas o acordo cuja finalidade explícita seja prejudicar o concorrente, como o boicote coletivo, e outros que tenham efeito similar.

Quais serão os padrões a serem utilizados pelo CADE para proceder a legitimação de tais acordos?  Ao avaliar a conveniência dos ajustes em restrição á concorrência, em primeiro lugar, ter-se-á em conta a legitimidade os pactos e cláusulas acessórias, que são aceitáveis perante o direito comum (vide abaixo); em seguida, serão aplicáveis os parâmetros derivados da regra da razão, em sua modalidade brasileira.

Como visto ao tratarmos da figura do inciso I do art. 2º da Lei 4.137/62, a regra da razão, sob os princípios constitucionais brasileiros não é aplicada sob a ótica exclusiva da proteção á concorrência.  Sem dúvida, a concorrência, como ferramenta valiosa para o desenvolvimento das empresas habilitadas a disputar um mercado, será, será, de uma forma ou de outra, central nas preocupações do conselho; mas os interesses do desenvolvimento deverão prevalecer em suas considerações.

Shieber3 propugna que se adote, como indicador do Conselho os padrões ingleses e do Mercado Comum.  Segundo o sistema inglês serão aceitáveis os acordos que, num balanço geral, não sejam nocivas às pessoas que nele não participam, considerando:

1. as restrições que são impostas com o objetivo de proteger o público contra os danos decorrentes do produto a que se aplica (por exemplo, a imposição que a conservação de uma máquina seja feita pelo fabricante, quando não há terceiros habilitados);

2. as restrições que conferem ao público vantagens e benefícios;

3. as restrições que são necessárias para prevenir ações de terceiros, quando estas forem danosas à concorrência;

4. as restrições necessárias para contrabalançar acúmulo de poder econômico de comprador ou fornecedor;

5. as restrições necessárias para conservar o nível de emprego;

6. as restrições necessárias para incrementar as exportações;

7. as restrições necessárias para efetivar uma das seis restrições acima.

Os padrões do Mercado Comum prevêem a legitimidade do acordo que:

a) contribuir para o aperfeiçoamento da produção e da distribuição, ou para o desenvolvimento tecnológico ou econômico;

b) destinar aos consumidores uma parte justa de tais benefícios;

c) ]não impuser às partes do acordo qualquer restrição estranha aos propósitos mencionados na letra “a” acima;

d) não propiciar a eliminação total da concorrência em relação a uma parte substancial dos bens envolvidos.

Tais padrões, ou uma conjugação deles – como o quer Schieber – seriam o roteiro para a aplicação do art. 74, na medida em que tal aplicação se for fazendo necessária.  É interessante notar que, no caso das conferências de fretes, acordos de cartel citados até em lei (DL 666/69 e DL 1.143/70), jamais houve preocupação do órgão em solicitar o registro dos respectivos contratos e atos constitutivos.

3.13 – A Lei Delegada nº 4

Poucos dias após a promulgação da Lei 4.137/62, foi editada a lei delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, com uma série de dispositivos que visavam, intervindo no domínio econômico, assegurar a livres distribuição de mercadorias e serviços essenciais ao consumo e uso do povo, além do suprimento dos bens, necessários às atividades agropecuárias, de pesca e industriais.

Tal lei preceitua, em seu art. 11, constituir infração administrativa, punível por multa de 1/3 a 60 valores de referência, as seguintes figuras:

         (...)

d)
favorecer ou preferir comprador ou freguês, em detrimento de outros, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;

          (...)

g)
efetuar  vendas  ou  ofertas de vendas  que  indicam, sob qualquer forma, uma prestação oculta;

         (...)

i)
subordinar a venda de um produto à compra simultânea de outro produto ou à compra de uma quantidade imposta.

A imposição das multas fica a cargo da autoridade administrativa federal (SUNAB) ou estadual incumbida de dar efeito à intervenção estatal no domínio econômico, nos termos da lei delegada.

Muito embora tal lei não seja aplicável, diretamente, aos contratos de “know how”, é interessante relacionar as figuras que nela são consideradas como ilícito administrativo, no que reforçam à lei de Abuso do Poder Econômico e a lei de Economia Popular.  Em particular, é interessante notar a isenção, repetida da lei 1.521/51, das cláusulas de exclusividade em contratos de distribuição ou de revendedores, das punições previstas em geral pra este tipo de ajuste.

De outro lado, a figura prevista na letra “i” reitera a lei do Abuso do Poder Econômico, em seu ar. 2º, I, “b”, sem o embaraçoso requisito de punibilidade, que é a exigência de “formar grupo econômico por agregação de empresas”.
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3.21
Restrição à Concorrência do Direito Comum

Os autores distinguem a concorrência, interdita da concorrência desleal(1).  É interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia comque com compra o negócio.

De outro lado, a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorr6encia interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais.  A concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda(2), não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leais e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico.

A cláusula de não mais exercer indústria, comércio ou profissão, sem qualquer restrição de tempo ou espaço, no entender de Pontes de Miranda, é contrário a direito - no caso, ao art. 153 Par. 23 da Constituição em vigor.  Rubem Requião(3), João Eunápio Borges(4), Waldemar Ferreira(5) e Alberto da Rocha(6), no tocante à cláusula de não concorrência em contrato de venda de estabelecimento, também são acordes em considerar inválida a restrição sem limites.

Em particular, no caso de cláusula inserida em contrato de trabalho, tem-se um precioso e único julgado do Supremo, o RE 67.653-GB RTJ 55/42), onde a Corte, sem julgar o mérito, pronunciou-se enfaticamente no sentido da legalidade da disposição, para valer após o termo do respectivo emprego (já que a proteção contra a concorr6encia do emprego, durante o contrato, está prevista no art. 482, “c” e “g” da CLT).

Em tal julgado, citou o Ministro Eloy da rocha a Carvalho de Mendonça(7)

“Dissemos que podiam ser estipuladas no contrato de emprego no comércio obrigações de natureza particular.  a esse respeito aparece a questão: é lícito o pacto pelo qual o preposto se obriga a, quando despedido, não se empregar em outra casa, que explore indústria idêntica ou não exercer a profissão comercial?

Esse pacto é de ordinário chamado cláusula de concorrência.

Conforme a opinião radical, este pacto é nulo por ofender a liberdade de trabalho e de comércio, garantido constitucionalmente.  Ele obrigaria o preposto a trabalhar forçadamente na casa do preponente, pois oprivaria dos meios de prover honestamente a subsistência.  a ordem pública repeliria esse pacto, que importa na condenação à ociosidade.

Outra opinião, porém, conciliando os interesses do preposto com os do preponentes é pela validade do pacto, desde que limitado no tempo e no espaço.

O que se não pode admitir em absoluto é a restrição perpétua, que evitaria o livre progresso e o melhoramento individual e privaria o diretio à existência.  O direito ao trabalho não é outra coisa que o direito à vida.

O pacto pode ser tolerado, uma vez que não inutilize o futuro do preposto.  Para a sua validade são essenciais as limitações de lugar e de tempo, sendo, quanto a este, bom critério não exceder operíodo de duração efetiva docontrato”.

Ao que ajunta o julgador

“Em atenção ao princípio constitucional de liberdade de trabalho, ou ao direito ao trabalho, não será admissível cláusula de não concorr6encia, sem tais limitações.  Não será lícito impedir o empregado de exercer determinada atividade, sem limitação de tempo e espaço.  É claro que a limitação se restringirá, igualmente, ao objeto de atividade do empregado.”

O alcance do pacto ou cláusula de não concorrência, em alienações de fundo de comércio foi minuciosamente triturado na “cause cel‘ebre” em que se constituiu o processo entre a Fábrica Nacional de Juta e o Conde Penteado, que reune 
Rui Barbosa (vide o vol. XI, Tomo I, de suas obras Completas) e Carvalho de Mendonça (vide o Tratado, Vol VI, nr. 767 e os três volumes de seu Memorial) como advogados, e Pedro Lessa como julgador, num voto parcialmente dissidente (Revista do STF, 1914, vol III, 1ª. parte, pg. 8 e vol. II, 1ª. parte, pg. 474).

Não de discutia, então os requisitos de validade, mas sim se tal obrigação é implícita na compra e venda de estabelecimento (conferência de bens ao capital de companhia) sob o art. 214 do Código Comercial.  O Tribunal, que não contestou a validade, desde que limitada em tempo, espaço e objeto, concluiu, à época, pela tese de Rui, segundo a qual não haveria tal obrigação implícita.  Conforme Hermano Duval e Tavares es(8), a jurisprudência posterior, mais tranquila ou menos soterrada de razões (além dos dois advogados, opinaram Vivante, Planiol, Lyon-Caen, Louis Renalt, Thaller, Rousset, Labori, Cândido de Oliveira e Lafayete rodrigues Pereira) pende para a tese de Carvalho de Mendonça.

Rubem Requião ainda introduz a hipótese de tal cláusula, no contrato social, impedindo os sócios de concorrerem coma sociedade (tb. Cód. Comercial, art. 317 para as cociedades de Capital e Indústria), além da obrigação estatutária ou contratual, em relação aos administradores (art. 155 da lei das S.A.).

Pontes de Miranda(9), além da compra e venda de fundo de com8ercio, ainda distingue esta cláusula ou pacto, na venda de coisas móveis e imóveis, e na locação, de forma a afetar o bem a certa destinação, ou a vedar o seu uso em determinados empregos. No caso, seria um condicionamento da atividade empresarial do comprador ou locatário, restringindo a concorrência.

O mesmo autor, de outro lado, estabelece o limite razoável das restrições à concorrência.  O critério para precisar a liciturde de tais acordos, dizia ele, é determinar em que proporção eo exercício da concorrência pode causar dano ao outorgado.  Em outras palavras, em que proporção tal disposição é necessária para proteger o interesse do beneficiário.

Todas estas considerações possibilitam configurar os requsitos de validade e uma cláusula ou pacto em restrição à concorrência, na pespectiova  do direito comum.  as restrições devem ser limitadas no tempo, espaço e objeto, para subsistirem tão somente na proporção em que forem úteis, necessárias, 
para proteger um interesse legítimo do beneficiário.  Assim sendo, tais cláusulas e pontos teriam uma função acessória, de garantir o ajuste principal, cujo propósito não é afetar diretamente a concorrência.

Porém depreende-se naturalmente mais um requisito: a limitação à concorrência não pode ser, por outra razão, contrária à lei, ou lesiva ao direito de terceiros.  Neste último passo, já se está na fronteira entre as disposições do direito comum e os imperativos do direito antitruste.

Coisa diversa são as cláusulas a que Pontes de Miranda classifica como “de não permitir concorrência”.  Em outros termos, a cláusula de exclusividade, pelas qual um comprador, vendedor, locador oulocatário se comprometem a só receber de ou só dar a uma determinada pessoa, com exclusão de seus concorrentes.

Também para estas, Pontes de Miranda limita a validade à proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário.  se um fornecedor se apresta a suprir um consumidor de grandes proporções, e para isto reune equipamentos, pessoal e capital em uma dimensão que não poderia fazer, se não estivesse certo da exclusividade, esta é razoável enquanto assegurar ao beneficiário uma taxa de lucros proporcional ao risco e ao trabalho despendido.

Rubem Requião(10) também condiciona, ciando Ripert, tais cláusulas de exclusividade aos limites espaciais, temporais e objetivos colocados quanto as cláusulas de não concorrência.  E vai além(11):

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a organização das vendas para proprorcionar maior garantia e comodidade aos consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de atendimento pós-venda, sendo em suma isenta da idéia de fraudar a liberdade do comércio, é ela legítima.  e nesse sentido se tên inclinado os autores e, de forma mais acentuada atualmente, a jurisprudência francesa.”

Desta maneira, valem, tanto para as cláusulas de limitação à concorrência, quanto as de não permitir concorrência, os seguintes princípios comuns:

a)
devem ser limitadas no tempo, na extensão, no espaço e no  objeto, na proporção necessária para proteger o interesse do beneficiário;

b)
devem ser subsidiárias a outro negócio jurídico, cujo propósito principal não é a limitação da concorrência;

c)
devem ser examinadas à luz dos benefícios que dela eventualmente decorram a comunidade;

d)
não podem ser contrárias à lei, nem ferir o legítimo interesse de terceiros.

Cabe analisar, então, quais os legítimos interesses do beneficiário de um contrato de “know how”, ou, no caso brasileiro, sob o Ato Normativo 15/75, do de patentes.  Tais interesses são legítimos quando exercidos dentro dos direitos inerentes ao titular da patente, de um lado, e ao deterntor do “know how”, de outro.

1.
Paul Roubier, op. cit., pg. 10.

2.
Tratado, vol. 17, pg. 313 e ss.

3.
Curso de Direito Comercial.  Saraiva, 1977, pg. 236 e ss.

4.
Curso de Direito Comercial.  Forense, 1975, pg. 198 e ss.

5.
Tratado de Direito Comercial. Ed. Saraiva, vol. V. pg. 378.

6.
Curso de Direito Empresarial.  EDUC, 1976, vol. I, pg. 114.

7.
Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. II, nr. 462.

8.
Concorrência Desleal.  Saraiva, 1976, pg. 237 e ss.

Da Concorrência do Alienante no Estabelecimento Comercial.  Saraiva, 1980.  Também - Fábio Konder

Comparato: O Poder de Controle da Sociedade Anônima.  Revista dos Tribunais, 1977, pg. 221.  O autor considera que a legítima cláusula de não concorrência em cessão de  controle, principalmente quando o controlador obteve “personal goodwill”.

9.
Op. cit. loc. cit.

10.
Op. cit. loc. cit.

11.
Aspectos Modernos de Direito Comercial.  Saraiva, 1977, pg. 133.
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3.22
O Abuso de Direito

Num minuncioso estudo, Aracama Zoraquin(1) analisou magistralmente a questão do abuso do direito do titular da patente; é sob sua orientação, e dos autores que cita, que teceremos nosso raciocínio sobre a questão.

Haverá abuso de direito, em matéria de patente, toda vez que os objetivos sociais e conômicos que, em tese, devem presidir à sua concessão, não são levados em conta; ao contrário, são postos em perigo pela forma que se exerce o monopólio.  Distingue-se, às vezes, o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o operam em desvio de finalidade.  De qualquer forma, em ambos casos há abuso.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instiuição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna.  Pode ocorrer no plano temporál: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para elém  de sua expiração.  Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes.  O tema principal de nosso trabalho é, exatamente, o das práticas restritivas.

O abuso derivado do não uso da patente já foi referido anteriormente, ao se tratar do Código de propriedade Industrial vigente.  É bem verdade que nem todo desuso é abusivo, pois somente a utilização do monopólio para impedir a produção num mercado que a justificasse economicamente poderia ser considerada assim.  De outro lado, o aumento desmedido de preços, a produção abaixo da demanda, a negativa de conceder licença são também desvio de finalidade do sistema, embora, como diz Pentrose(2), sejam resultado natural das contradições daquela.

O abuso em matéria de tempo ocorre frequentemente pela demora artificial do prazo de exame e concessão do privilégio, expandindo o monopólio para muito além do limite legal; o que, aliás, foi a causa de, a partir da lei 5.772/71, o termo inicial do privilégio brasileiro passar a ser contado do depósito.  O uso de marca acoplado, a descrição incompleta no relatório, o patenteamento sucessivo de melhorias entrelaçadas, e a licença de patente futura também são abusos desta natureza.

O “pooling” de patentes não é, por si dó, uma prática abusiva; é, no entanto, uma das maneiras mais eficazes de controle de um mercado, quando os participantes do “pool” se voltam contra um “outsider”.  O uso estratégico do sistema de patentes também pode dar a um titular isolado o domínio sobre um mercado, atrav8es das patentes de base, das patentes-guarda-chuva, das patentes-gargalo (cujas denominações bastam para descrever suas funções), do “fencing in” e “fencing off” (patentear todas os usos alternativos de um invento próprio, ou, no segundo caso, alheio).

Mas a principal questão é o das práticas restritivas em licença de patentes.  É abuso, de qualquer maneira, valer-se de uma posição excepcional, legal ou factualmente assegurada, para prevalecer sobre um contratante em matéria não coberta pela tal posição vantajosa.  se o titular da patente, pelo uso legal de seu privilégio, pode impedir a fabricação num país e, para conceder a licença, exige que o licenciado não produza em outro, onde não há patente em vigor, estamos perante um abuso evidente.  Da mesma maneira, o titular de uma patente não pode obrigar à compra de insumos não patenteados como condição para usar sua máquina privilegiada.

Via de regra, considera-se não abusiva a limitação da licença dentro do âmbito dos direitos do patenteado.  Quem pode impedir a fabricação em todo o território nacional, pode impedir em parte dele; quem pode obstar à produção de toda uma linha de produtos, pode restringir o escopo da licença a apenas um dos itens desta linha.  Em países em que o privilégio alcança a fabricação, a venda, o uso ou a importação, a licença pode ser limitada a uma destas operações.

Isto não impede, no entanto, que mesmo dentro dos limites da lei haja abuso, como quando, concedendo uma licença parcial para produção, o titular de uma patente assegure a importação das partes complementares, para um país que subside ou estimule a indústria nacional.

O titular aproveitará das “royalties”, da exportação, do efeito, sobre  o licenado (que não precisará  ter vinculação societária com ele) dos estímulos governamentais, sem nenhum investimento direto, e adquirirá ainda uma vantagem relativa sobre seus concorrentes, acima e além das finalidades do monopólio concedido - configurando-se o abuso se houver, evidentemente, demanda para o produto completo que justifique sua fabricação no país considerado.

Dentro da lei brasileira, os direitos do titular da patente de invenção, como já visto, resumem-se na exclusividade de fabricação no país; e o não uso, o fato de não levar a cabo a fabricação, de forma a atender o mercado, resulta, após certo período, em licenças ompulsórias e em caducidade.  De outro lado, o próprio Código de Propriedade Industrial, em consonãncia com o sistema, considera inválidas as cláusulas que, na licença, restringam a comercialização do produto, inclusive a exportação: esgotando-se o direito do titular na esfera de fabricação, não há como sustentar a liceidade de uma cláusula que vá além de seus poderes e resultem em restrição ao comércio.  É a aplicação do princípio referido na seção anterior.

O Código, de maneira idêntica, considera inválidas as estipulações abusivas, que ampliam o poder do monopólio legal imposndo a fonte da matéria-prima ou a retrocessão dos aperfeiçoamentos.  e, está claro, as disposições da lei 5.772/71 não excluem a invalidação de outros abusos do poder do titular da patente.

O racioncínio que suporta tal conclusão é simples.  O monop’lio dá ao titular uma posição juridicamente privilegiada, da qual decorrem deveres correspondentes; no campo antitruste, se dirá que a posição dominante do patenteado torna irrazoável as a estipulações restritivas, que ampliam o poder legal além de seus limites naturais.  Sem enfatizar este último argumento, já que se fala do enfoque do direito comum, convém recordar, a propósito, a atitude americana segundo a qual, em cláusula restritivas, do tipo “tie-in”, são válidas as que não ampliem uma posição de dominância - comercial ou de fato - sendo “per se” proibidas as impostas pelo titular de um monopólio legal.

São particularmente abusivas a probição de exportar, imposta ao licenciado, e a prática do inventor, de não patentear o que poderia ser privilegiado.  a primeira, cujo sentido nem sempre é entendido, consiste na obrigação, 
assumida em contrato, de não exportar para determinados países os produtos fabricados sob a patente ou com perocesso patenteado.  Usualmente, alega-se que patentes estrangeiras, em vigor nos países em questão, impediram nels a importação.  O argumento deixa de levar em conta que uma licença, concedida para uma patente nacional só pode considerar os poderes que, perante a lei relevante, são conferidos ao titular; é difícil conceber a lei que defira ao patenteado a exclusividade de importar em outros países.  Nada impede, porém, que a para da licença nacional se conceda outras, cobrindo as patentes estrangeiras para onde o licenciado deseje exportar.  Para abreviar um raciocínio que será desenvolvido num estudo específico desta restrição, o direito de proibir a importação em um país não se confunde com o poder de vedar a exportação para este mesmo pois, algo que fica claro quando a patente do Território “ad quem” caduca ou é anulada durante o prazo de licença concedido no território “a quo”.  Note-se, porém, que a lei alemã de 1957 Anti-Kartell Geseta permite ao titular estipular ao licenciado a proibição de exportar.

A restrição que consiste em não patentear (o que, na nomenclatura corrente, seria um abuso do sistema de patentes)(3) foi recentemente elaborada, em seus aspectos negativos, pela sentença do Tribunal do Sexto Distrito da Justiça Federal americana, no famoso coro Kewanee Oil co. v. Byron Corp. 478 f. 2d. 1074, 178 USPQ 1973, em acórdão posteriormente superado, por decisão da Suprema Corte:

“Thus, we feel compelled to conluede that a state trade secret law which protects an inventor in the maintenance of a monopoly of a device which is an appropriate subject for patent under the United States.

Patente Laws is in conflict with the policies and purposes of those patent laws where the invention has been used commercially for more than one year (the time limitation provided by 35 U.S.C. # 102 “b” of the Patent Act).  By such use the inventor has fortfeited his right to a patent but by the use of the state trade secret law he is able to exclude competition and precould not obtain under the laws of the United States.  the state trade secret law has no limitation  of time and, therefore, is in direct conflict with the patent laws, which have as a purpose the objective of obtaining public disclosure after a limited period of time ... (T) he fiel of protection afforded to this plaintiff by (Ohio trade scret law) has been preempted by the Patent Laws of the United States.  we, therefore, hold that the Trade Secret Laws of Ohio may not afford to the plaintiff in this case protection which the plaintiff could not obtain under the patent Laws”.

Tais considerações levam, naturalmente, a ensinar o abuso do direito em matéria de “know how”.  Um dos raros estudos que lidam com a questão, Barton(4) considera que, para serem aceitáveis as restrições, inseridas num contrato de “know how”:

“a)   o objeto do contrato deve ser “know how” substancial,       valioso e secreto;

b)
a restrição deve ser limitada à vida real do “know how”, isto é, à duração de seu sigilo;

c)
a restrição deve-se limitar aos produtos feitos com base no “know how”.

De outro lado, alegislação antitruste do Mercado Comum(5) considera aceitável as restrições “inerentes ao “know how” e “dentro do exercício do direito”, computadas como tal as que limitam o território onde tal “know how” será usado, as que determinam o tempo em que o “know how” poderá ser usado, e as que determinam o volume ou quantidade máxima de produtos a serem desenvolvidos, com o auxílio do “know how”, sendo um requisito básico para legitimar a restrição que o conhecimento reservado seja essencial ou eminentemente relevante para os produtos restritos.

Ambas colocações devem ser analisadas com a mais detalhada atenção.  O sentido dos requisitos de Barton é de que não se deve admitir uma restrição à concorrência em seco, ou como objetivo principal do acordo; condição prévia à admissibilidade das limitações é a existência de um objeto contratual autônomo, do qual as restrições atuariam como elemento subsidiário.  Desta maneira, para ser aceitável uma limitação incluída num contrato de “know how”, é preciso existir um “know how” considerável, com valor econômico, e que de ao titular, graças ao segredo, uma vantagem em sua concorrência.

Não validará a restrição um “know how” insignificante, um jeitinho útil, mas irrelevante, praticamente imperceptível, e de toda maneira não proporcional ao teor da limitação.  Não fundamentará uma restrição um conhecimento técnico sem aplicação empresarial, algo que não constitua um “modo prático” na acepção da lei brasileira de patentes de 1923.  Por fim, não será razão de restringir o recipinte de um conhecimento transmitido algo que que, de ciência comum, não 
confira aonovo detentor nenhuma vantagem significativa.

Em segundo lugar, a restrição, que foi constiuída em atenção ao “know how”, não excederá sua vida útil: “accessorium sequitur principale”.  Caso o conhecimento se torne irrelevante, perante a evolução da técnica, ou perca o valor econômico e, principalmente, se perder o segredo, recaindo no domínio público e disponibilidade geral, serão inválidas as restrições deste momento em diante.

A terceira condição a que se refere Barton é da limitação objetiva das restriçõe, que só podem atingir os produtos que se aproveitam do “know how”.  Se o conhecimento foi empregadopara produzir porcas, nenhuma restrição pode ser imposta à fabricação de arruelas ou parafusos, pois quanto a tais produtos, haveria excesso de poder do fornecedor de tecnologia.

A posição do órgão do Mercado Comum não discrepa significativamente do que expõe Barton.  São aceitáveis, inicialmente, as restrições “inerentes ao “know how”.  tal noção, que é aplicada nas normas do M.C.E. indiferentemente à propriedade industrial e ao “know how”, parence um tanto paradoxal no que se refere ao último: é inerente ao direito exclusivo resultante de uma patente o poder de impedir o exercício de certas atividades econômicas relacionadas a um invento,  modelo de utilidade, modelo ou desenho industrial.  Nada semelhante reulta da detenção do “know how”, a não ser o direito de não comunicar as informações de que se dispõe.

Mas o sentido da disposição se torna cristalino, quando se recorda da natureza concorrencial de ambas as modalidade - propriedade industrial e “know how”.  O direito exclusivo resultante de uma patente impede competidores de exercer a atividade específica para qual se concedeu o monopólio; a posição de fato decorrente do “know how” confere ao seu detentor vantagem equiparável, mas, está claro, não impede que outros, autonomamente, atinjam a mesma posição.  As restrições inerentes ao “know how” são as resultantes desta posição de fato.

Se, por carecer do “know how”, o recipiente deste não tinha acesso a um mercado, os limites do poder de fato (e de direito, enquanto não violar a lei) adquirido serão as fronteiras lícitas das restrições.  quando, por outro lado, o fornecedor não teria atual ou potencialmente acesso ao mesmo mercado (por controle estatal, por falta de dimensão ou exportação) nenhuma restrição é válida, pois, através 
delas, se estaria excedendo os limites do poder de fato á disposição do fornecedor, devendo-se levar em conta que as restrições são acessóras e não principais.

Em suma, quem tem um poder de fato, sobre um mercado pode cedê-lo no todo ou em parte mas não pode, transferindo-o, ampliá-lo.  tal é o princípio das “restrições inerentes” da prática do Mercado Comum.  coisa diversa, mas de efeito próximo, é a exigência de que se imponha a restrição “dentro do exercício de direito”.  O direito do detentor do “know how” - já se viu extensamente - é o de explorar, dentro dos usos e praxes do mercado, a oportunidade comercial que lhe propicia o conhecimento dos meios práticos de aplicar uma tecnologia.

Não pode o detentor do “know how” explorá-lo contrariamente às leis, ou em infração aos usos e praxes do mercado, em prejuízo do competidor.   Da mesma forma, não pode exigir do recipiente do “know how” transmitido comportamento que não lhe seria permitido.  Não lhe é facultado, assim impor uma estratégia comercialmente rapinante ou a prática de atos que, sob as leis antitruste, seria inaceitáveis.

A fórmula do M.C.E., tal como a de Barton, exige que o conhecimento transmitido seja “substancial e valioso”; ao limitar a validade das restrições aos produtos que sejam objeto do “know how”, se a participação do conhecimento adquirido for relevante ou essencial.

E, sem dúvida, há exigência de que o “know how2 seja secreto (caso Borroughs-Delphanque).

É dentro da noção de que o interesse do detentor do segredo em mantê-lo deve ser protegido que a Comissão tem entendido que as disposições neste sentido não são abusivas.  Magnin(6), no entanto, observa que:

“Sans doute, la justification de ces clauses restrictives por l’intérêt qu’elles presentent pour celui que les impose a son partenaire paraitra-t-elle peu satisfaisant pour le juriste qui se demanderá pour quelle raison cet interêt doit être respecté s’il n’est pas selon la formule de lhering,  “légitimement protegé”.

Magnin, num passo, aliás, em que se aproxima do pensamento de Ascarelli sobre a questão, sustenta que este interesse é o de conservar a integridade da “vida interior” da empresa.  O autor, no entanto, entende, de lege Ferenda, que só deveria ser deferida a proteção quando o objeto do segredo tivesse sido depositado legalmente previamente ao contrato - o que, de certa maneira, reduziria o “know how” suscetível de proteção ao estático, hierártico segredo de fábrica.

Assim, a Comissão Antitruste do M.C.E. considera não abusivas - dentro do direito próprio ao detentor e inerente ao “know how” - restrições quanto ao espaço, ao tempo, à natureza e quantidade do produto.  Se, com o benefício de seu segredo, o fornecedor de “know how”  adquire vantagens competitivas num espaço que coresponda às regiões X, Y e Z, pode restringir ao recipiente, de forma a que só aproveite as vantagens do conhecimento adquirido em uma parcela da área de seu mercado.  No caso de cláusula de exclusividade, porém (e já se baseando nos dispositivos antimonopólio), tal disposição não prosperará.

Se, com o benefício de seu segredo, o detentor de “know how” conseguiria uma vantagem no mercado por um número de anos, entende a comissão que ele pode ceder esta vantagem por uma parcela deste período - assegurado que, se o segredo, a substancialidade ou o valor da informação desaparecer, ficará sem efeito a disposição.  Note-se e observe, em particular, o leitor brasileiro, que com isto a comissão não reprova as licenças de “know how”, embora não admita contratos(7) que importem em restrições por tempo maior do que duraria a respectiva patente.

Frise-se, por8em, que o simples fato da prática não ser abusiva, sob o ângulo do direito comum (algo que, aliás, é discutível) não impede que a política econômica de um país em desenvolvimento considere a licença de “know how” como uma aplicação errônea de recursos escassos, e uma restrição indevida no desenvolvimento econômico e tecnológico da nação: é o que acontece com o Brasil e no México, onde a admissão de licença de “know how” implicaria aos olhos das autoridades responsáveis pela política de importação de tecnologia, um abuso do sistema de patentes, no sentido do acórdão transcrito do caso Keewane Oil Co. v. Byron Corp.

Em último lugar, os padrões da comissão implicam em que, se o detentor de “know how”, com auxílio de seu conhecimento reservado, obtem uma vantagem competitiva no mercado, que o permita produzir um produto até um nível determinado da demanda, lhe é lícito ceder parte desta vantagem, reservando-se a outra: e o recipiente ficará obrigado 
a manter sua produção em determinados níveis.  da mesma maneira, se o “know how” é útil para se produzir uma série de bens, é válido que seu detentor limite o uso que um recipiente possa fazer dele a um destes bens.

Tais parâmetros, que se achariam dentro dos limites inerentes do “know how”, não exisgem sob o Tratado de roma sequer registro, na proporção em que sejam ajustados entre duas partes, e não estejam ligados a restrições mais amplas, principalmente à cláusula de exclusividade.

Em suma, o abuso do direito do detentor de “know how”, no que se refere aos contratos, consiste em exceder, na tranferência, os poderes de fato ou de direito de que já dispunha, ampliando o controle sobre o mercado com restrições à atividade do recipiente.  A par deste gênero de abusos, pode-se lembrar do fato de que a manutenção de uma invento patenteável em estado de “know how” se constitui num abuso do sistema de patentes.

Quanto ao comportamento do detentor de “know how”, fora do âmbito dos respectivos contratos, não difere em nada dos demais ocupantes de um monopólio ou oligopólio de fato; o abuso desta situação, como já visto, vai encontrar sua previsão nos dispositivos próprios da lei 4.137/62.
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3.23
– Competência do INPI

Cabe ao CADE, segundo o art. 8º da lê 4.137/62, a “incumbência de apurar e reprimir os abusos do poder econômico”.  No entanto, ao lado da meia dúzia, se tanto, de contratos submetidos ao órgão, de uma forma ou de outra, estão os milhões, ou dezenas de milhões de contratos analisados pelo INPI desde sua criação, numa tarefa que é, em sua maior parte, de controle ao poder econômico no que este abuso se constitua também num abuso do sistema de propriedade industrial ou das condições do comércio de tecnologia.

É certo que não falta ao INPI competência específica para tal atuação.  O próprio Código de Propriedade Industrial confere ao órgão a análise dos contratos (arts. 29, 30, 90 e 126) e estipula determinadas práticas restritivas como proibidas.  O art. 2º da lei 5.648/70, de outro lado, manda que o órgão zele pela função econômica, social, jurídica e técnica da Propriedade Industrial; que, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, acelere o regule a transferência de tecnologia; e que assegure melhores condições para a negociação e utilização de patentes.

Impõem-se, assim, as questões: o INPI tem competência legal para validade ou exigir a exclusão de cláusulas restritivas em contratos de sua área?  Pode o CADE contestar a decisão do INPI?  Está impedido o CADE de apreciar restrições relacionadas com contratos de “know how”, marcas ou patentes? 

A competência do INPI pode ser concebida de duas formas.  De início, como qualquer órgão da administração Pública, cabe-lhe zelar pelo cumprimento das leis, principalmente no que toca à sua área estrita de atuação.  Assim, olha pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciárias, fiscal (por expressa imposição legal) e de moeda de pagamento. Oficiando ao órgão próprio quando entender ser a correção estrangeira a seu escopo.  Neste sentido, poderia recusar-se  averbar contratos até que a liberação do CADE, nos termos do art. 74 da lei. 4.137/62; e poderia averbar quando, a seu juízo, descabesse pronunciamento do CADE.

De outro lado, o disposto na lei de criação e no Código de propriedade Industrial lhe faculta uma apreciação direta, em nome próprio, de tais cláusulas.  Neste sentido, o CADE sempre entendeu que a competência especializada sobrepuja a sua:

“Averiguações 28:  fiscalização das empresas de consumo não compete ao CADE e sim aos órgãos específicos do Governo Federal.

 Averiguações 41:   O CADE não concorre com o Poder Judiciário.

 Averiguações 43:   Falece competência ao CADE para conhecer de atos e contratos emanados do Poder Público.

Averiguações 2/63: Arquivamento da representação por não ser da competência do  ADE a decisão sobre a matéria cujo conhecimento pertence a outro órgão da administração Pública.

Averiguações 20.937/65: Matérias de natureza fiscal e penas escapam à jurisdição do  ADE, uma vez que há órgãos específicos para processá-las e julgá-las”.

Nos processos 18 e 620/68, o Conselho entendeu que a autorização pela administração pública seria o suficiente para eximir de reprovação estipulação que poderia ser proscrita pela lei 4.137/62.  Possuem outras circunstâncias.  No Processo 23, de outro lado, a apuração de um crime de economia popular (recusa de venda) foi oficiado ao ministério público, embora  sua existência, no caso, impostasse em violação do art. 2º, I, “g”, da lei 4.137/62, nada foi feito quanto a isto.

Nas Averiguações Preliminares 97, em decisão recente, o CADE entendeu que sonegação fiscal “delito que, se praticado de modo isolado teria a sua apuração a cargo exclusivo das repartições fiscais”, Omo havia também “nos predatórios destinados a obstar a livre competição”, evidenciava “um procedimento ilícito complexo, o que impõe a atuação do CADE”.  Neste sentido, foi alterado o atendimento do processo 20.937/65.

Tais decisões, e em particular a das Averiguações 2/63, levaram Alberto Venâncio Filho
 a concluir que:

“Esta decisão representa subsídio doutrinário muito importante, uma vez que parece acolher o sistema da jurisdição primária, como definido na lei alemã e entendido na jurisprudência americana, isto é, uma vez que a matéria em exame pelo órgão incumbido de reprimir o abuso do poder econômico é da atribuição direta de outro órgão da Administração Pública, cabe a este último o assunto”.

Por último, como a avaliação da razoabilidade de uma restrição depende estritamente do conhecimento do mercado, nacional e internacional, inclusive da tecnologia disponível, nenhum órgão da Administração Pública estará mais habilitado a julgar da conveniência e oportunidade de uma condição contratual neste sentido do que o INPI, contando com um dos maiores Bancos de Informação Tecnológica do mundo e com equipes de especialistas em análise deste contratos.  Note-se, ademais, que a posição negocial do Instituto depende de avaliar o impacto das restrições no total do acordo e que a desconcentração do processo negociador resultaria em prejuízo não sé da economia nacional como dos interesses dos empresários.

Assim, é de se responder que o INPI tem competência legal pra validade ou exigir a exclusão de cláusulas restritivas em contratos de sua área; a atuação do CADE, segundo sua própria jurisprudência, não conflitará com a competência do INPI, o que não exclui a possibilidade de o contrato, validade pelo Instituto, servir de base ou integrar práticas abusivas mais complexas, que serão, então, objeto de atenção do conselho. 

Caberá também ao CADE  repressão ao abuso extracontratual do sistema de propriedade industrial e da tecnologia não patenteada, concorrentemente com o INPI< ou, conforme o caso, de forma autônoma.

Recentemente, o Conselho (Averiguações 101) admitiu iniciar processo administrativo contra o uso abusivo do direito de registrar nome comercial conflitando com marca registrada, sob o amparo do art. 2º, I “g”, da sua lei de criação.  O voto do relator opinando pela abertura do inquérito ressalvou a iniciativa do representante no campo civil e penal.  Igualmente nas Averiguações 102, foi admitido o início de processo para punir a contrafação de marcas.

ANEXO

APLICAÇÃO DA DOUTRINA

ANÁLISE DE ALGUMAS PRÁTICAS RESTRITIVAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A análise das práticas restritivas individuais efetuada a seguir toma por base o documento TD/AC 1/17 da UNCTAD – uma inestimável compilação da legislação mundial1 – detalhando, no que interessa ao caso brasileiro, a jurisprudência administrativa do CADÊ, a doutrina, a legislação, e detendo-se especialmente no contrato de “know how”.

Antitruste e Desenvolvimento

É preciso ter em conta a diferença radical existente entre o tratamento dado ao tema pelas leis dos países de economia de mercado e a dos países em desenvolvimento, inclusive Portugal e Espanha.  Naqueles, as práticas restritivas são observadas sob o ângulo estrito da restrição à concorrência, enquanto nestes se levam em conta os aspectos relativos ao fortalecimento do poder negociador dos países recipientes, ao controle da desnacionalização da economia, e ao interesse público em geral2.  Evidentemente, o tratamento dado às práticas irá variar no mesmo sentido.

Abuso e Razoabilidade

Em segundo lugar, é necessário observar que certos dispositivos são condenações absolutas das práticas em questão, consideradas inaceitáveis “per se”.  Outras, embora reprováveis em princípio, são submetidas ao teste do abuso ou da razoabilidade, para, sob o julgamento da autoridade judicial ou administrativa serem homologadas.  No entanto, o elenco aqui listado não exclui outras práticas que, habitualmente aceitáveis, são factualmente reprováveis.

Usando uma nomenclatura mais conhecida aos juristas de tradição romanística, há uma presunção “júris et de jure” da reprovabilidade de certas disposições, e há uma presunção “júris tantum” de outras.  Quanto a elas, vai-se levar o uso das liberdades (de contratar, de livre iniciativa) quanto aos seus pressupostos ou finalidades – o teste do abuso – ou se vai sopesar os benefícios e desvantagens da disposição quanto á economia da razoabilidade.

Poder de Controle

Em terceiro lugar, o problema das práticas entre matriz e subsidiária, ou no interior do mesmo grupo econômico também é tratado de forma diferente nos países desenvolvidos de economia de mercado e nos países em desenvolvimento.  Para aqueles, não existe nenhuma possibilidade de “restrição à concorrência” entre empresas que, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, não concorrem entre si, estando submetidas a poder de controle comum.

Para os países em vias de desenvolvimento (inclusive Espanha e Portugal), porém, não há qualquer distinção entre práticas interiores a um mesmo grupo econômico e as resultantes de negociações entre empresas autônomas.  A compreensão deste aparente paradoxo é simples: o art. 117 da lei brasileira 6.404/76 o deslinda, no que se pode ser uma explicação geralmente válida.  Numa formulação única no direito mundial, a Lei das Sociedades Anônimas regula o pode de controle sobre as sociedade, e estabelece a doutrina legal do abuso deste poder:

“O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

§ 1º - São modalidades de exercício abusivo de poder: 

a) Orientar a companhia para fim (...) ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo (... da economia nacional”.

O raciocínio subjacente é o de que o aproveitamento dos recursos naturais e humanos e do mercado de um país acarreta para quem dele se beneficia uma soma de deveres correlativos perante o interesse nacional.

Tal está implícito no parágrafo único do art. 116 da mesma lei:

“O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia (...) cumprir sua função social e tem deveres e responsabilidades (...) para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”.

Desta maneira, para os países em desenvolvimento, a simples liberdade de comércio, tal como praticada através de grupos transnacionais, não parece ser suficiente para atender seus objetivos econômicos domésticos.  A ação legislativa e administrativa de tais países tem submetido as relações  intrafirmas aos pressupostos e finalidades nacionais, tendendo a considerar o seu não atendimento como abuso do poder de controle.

Posição dominante e acordos

O direito tem sido chamado a líder com quatro formas básicas de concentração de poder econômico das empresas:

a) A conquista abusiva por uma empresa de uma posição dominante na economia;

b) O exercício abusivo por uma empresa de uma posição dominante na economia;

c) a ação concertada de empresas autônomas para somar o poder econômico individual de cada uma ao das outras e exercê-lo abusivamente;

d) a concentração abusiva de poder econômico pela supressão de ação autônoma de empresas que dividissem tal poder, através da aquisição do controle ou do patrimônio destas.

A análise a seguir será centrada no uso do “know how” para os efeitos descritos em “b” e “c” acima, não deixando de lado, porém, os outros contratos de propriedade industrial e de tecnologia, no que apresentassem subsídios para o tema principal, e não esquecendo os demais efeitos mencionados quando isto se impuser.

As duas formas principais de controle estatal sobre tais contratos, desta forma, visando coibir o excesso de poder exercido sobre uma empresa recipiente, seja pela carência de capacidade de negociação, seja por outros motivos; e, de outro lado, zelarão para que a ação concertada de supridor e recipiente de “know how” lhes empresta um poder indevido sobre a economia.

Contratos e Práticas

Muitas restrições são impostas sem o instrumento formal do contrato escrito.  No interior do mesmo grupo econômico mormente quando a subsidiária é controlada integralmente, os repasses de tecnologia e as permissões de uso de direito se fazem informalmente, mesmo porque está sob um domínio que não lhe permitiria fugir às imposições.

De outro lado, as ações concertadas não presumem um sinalagma desde que haja um propósito comum – o de restringir indevidamente a concorrência ou peiar o desenvolvimento – poderá a atuação de duas empresas autônomas, paralelas e intencional, ser objeto de repressão sob as leis de abuso do poder econômico (vide o caso American Tabacco de 1946).  Não é inconcebível que o mesmo tipo de ação resulte em abuso do sistema de patentes ou concorrência desleal.

Estas, e outras razões, levaram os autores dos projetos do Código de Conduta (UNCTAD) E DAS “Regras Multilaterais (UNCTAD) a preferir a expressão práticas restritivas para danificar as restrições consensuais ou quase-consensuais resultantes do intercâmbio empresarial.  É a palavra que será também utilizada neste trabalho para designar o mesmo fenômeno.

O art. 126 do Código de propriedade Industrial, ao referir-se a “atos e contratos” que importem em transferência de tecnologia tem uma amplidão suficiente para cobrir tanto as “cláusulas restritivas” quanto as “práticas”, submetendo-as ambas à aprovação do INPI.

Posição Dominante

Quando se trata de contrato de “know how” ou de propriedade industria, a posição dominante de uma empresa deve ser apurada não só em relação ao “mercado” de “know how” e como também o de produtos finais.

RESTRIÇÕES APÓS O TERMO DO CONTRATO

Direito Comparado

ALEMANHA

Quanto aos contratos de licença, cujo termo expire antes do fim de vigência do respectivo direito de propriedade industrial, fica o titular do direito livre para aplicar seus poderes legais após o prazo acordado.

Quanto aos contratos de “know how”, pode o fornecedor estipular todas as obrigações decorrentes de seus direitos, para restringir a atividade dos recipiente até que o segredo há se perdido.

(Lei de 27.9.57, artigos 16, 17, 18, 20 e 21).. Jurisprudência administrativa publicada nos Relatórios da Comissão Antitruste de 1973, pág. 114; e de 1976, pág. 107).

ESTADOS UNIDOS

Quanto à licença de patentes, o tratamento é o mesmo que o da Alemanha.

Quanto a segredos de empresa, o tratamento também é análogo (Kewanee Oil Co. v. Buron Corp. 416. U.S. 470 (1974) Decisão da suprema Corte.  Quanto à decisão da segunda instância – vide acima).

Coloca-se, porém, uma questão importante em que circunstâncias o segredo é considerado digno de proteção?  Não há segredo capaz de justificar restrições após o termo das obrigações principais quando a informação é geralmente acessível, inclusiv através de “reverse engineering” facilmente executado (Donaldson Co. v. La Maur Inc. 299 F 2d 412, 425 (8th Cir), Cert denied 371 U. S. 815 (1962); Wilson Certified Foods, Inc. v. Fauburg Food Products, Inc. 370 F. Supp.  1081, 1683-84. (D. Neb. 1974); Bryan v. Kershaw, 366 F. 2d 497, 500-01) (5th CIR 1966) Cert. Demied, 386, U. S. 959 (1967); Smith v. Dravo Corp. 203 F. 2d. 369, 375 (7th Cerc. 1953); Gileoff Inc. V. Contact Industries, Inc. 350 N. Y. S. 2d 690 692-93 (App. Div. 7973).

JAPÃO

Decisão Administrativ da Comissão de proteção à Concorrência (amano Pharmaceutical Co. ltda., em 12.1.70) entendeu que qualquer restrição à produção, venda ou uso de produtos após o termo de contratos de “know how” é prática comercial inaceitável.

MERCADO COMUM

Quando às licenças de propriedade industrial, o tratamento é o mesmo que a Alemanha.


Quanto aos contratos de “know how”, a Comissão das Comunidades Européias, tem entendido que:

a) o compromisso de sigilo por prazo certo após o termo das obrigações principais (10 anos) é razoável, desde que o sigilo, obviamente, não haja desaparecido por outras razões;

b) Não é admissível a imposição de que o recipiente deixe de usar o “know how” após o termo do contrato;

c) No o caso de uso de “know how” fornecido após o termo do contrato, é devido o pagamento correspondente (Kabelmetal-Luchaire.  Diário Oficial da C. E. E., L. 222 de 22 de agosto de 1975).  A aplicação de tal regra ficará também sujeita à existência de sigilo na ocasião do uso1.

ÍNDIA

As regras administrativas para o setor industrial prevêem eu o pagamento de “royalties” por uso de patentes cobre inclusive o período que vai desde o término da licença te o fim do prazo do privilégio.  Não haverá, assim, direito de restringir a atividade do licenciado ao fim de licença (Guidelines for Industries 1976-77, Chapter III).

MÉXICO

Quanto às licenças de patentes, o uso da tecnologia após o termo do contrato pode ser proibido pelo titular.  

Quanto aos contratos de “know how”, não é lícito ao supridor proibir o uso da tecnologia tranferida após o termo contratual, assim como não é válido impor qualquer outra restrição ou obrigação negativa.  (Lei sobre o Registro de Transferência de Tecnologia, uso de Patentes e Marcas de 28.12.72, Art. 7º, XI).]

ESPANHA

São consideradas condições desfavoráveis ao contratante nacional as disposições que imponham condições ou limites ao uso do “know how” ao fim do contrato  (Portaria do Ministério da Indústria e Comércio de 5.12.73, art. 3º).

VENEZUELA

Não são permitidas as seguintes restrições:

a) Proibição de fabricação ou uso de produtos fruto da tecnologia transferida após o término do contrato;

b) Proibição do uso do “know how” adquirido com base na tecnologia transferida;

c) Proibição do uso de marcas de comércio similares ou parecidas com a do supridor, após o fim do contrato (Decreto 746 de 1975, art. 1º).

Projeto de código de conduta

Em sua versão de fins de 1979 (TD/CODETOT/DO), o Projeto do Código de conduta para Transferência de Tecnologia considerava prática restritiva a imposição de restrições após o término do respectivo acordo, embora não se houvesse chegado a um consenso quanto às hipóteses de validação desta restrição.

Direito Brasileiro

Lei nº 1.521/51 – art. 3º, III.

Lei nº 4.137/62 – art. 2º, “a” “i” e “g”.

Lei nº 5.648/70 – art. 2º.

Lei nº 5.772/71 – art. 29, 30, 90 e 126.

Ato Normativo nº 15 – 4.5.2 (d) (VI); 6.5.2 (b); 2.4; 3.4.

Licença de direitos exclusivos

Não há dúvidas, perante a legislação brasileira, de que o titular de um direito de propriedade industrial pode impedir que um licenciado, após o termo do contrato, faça uso do objeto do privilégio (p. ex. Ap. 61.733, 3ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 28.6.73).

Restrições após a expiração de direitos exclusivos

De outro lado, a licença não poderão prever restrições após a expiração dos direitos de propriedade industrial correspondentes.  Em primeiro lugar, as imposições compreendidas no direito exclusivo perderiam seu fundamento legal.

A limitação dos direitos exclusivos no tempo, principalmente no que se refere aos privilégios de invenção e de modelo de utilidade, é uma das azoes de ser do sistema de propriedade industrial, cuja racionalidade prevê a divulgação dos inventos e melhoramentos em troca do monopólio temporário.


Em virtude do disposto em sua lei de criação, o INPI não poderia averbar um contrato de licença cujas cláusulas resultassem na extensão obrigacional dos direitos exclusivos, para além do prazo legal.  Tais disposições de constituem em abuso do sistema de propriedade industrial, e vão em contradição a sua função econômica, jurídica, social e técnica, como o entende a lei. 5.648/70.

Em segundo lugar, as restrições após o perecimento do direito exclusivo, subsistindo como limitações autônomas, não reúnem condições para obter a legitimação sob o direito comum.  Caso fossem vínculos subsidiários, restrições necessárias para a proteção de um interesse legítimo do titular, não ofenderiam o princípio geral de liberdade de empresa e de desenvolvimento, se estipuladas dentro dos parâmetros de tempo, lugar e objeto.  Não é o que ocorre, pois a legitimação do interesse do titular do privilégio desaparece com o fim do mesmo privilégio.

A norma administrativa brasileira que rege o licenciamento de patentes (NA 15/75, item 2.1.1) exige, no entanto, que com a autorização de uso de direitos exclusivos o titular forneça todos os dados e informações suplementares, necessários para produzir o objeto da patente para o mercado do licenciado.  Assim é que, num mesmo negócio jurídico se terá como objeto o uso de direitos e o uso de informação; aqueles são limitados no tempo, pelo prazo legal.  Mas as informações suplementares, se secretas, têm valor econômico que pode exceder ao prazo de privilégio.

Sem dúvida, aplicar-se-á no caso a regra “accessorium sequitur principale”: as informações, suplementares como são, têm sua proteção dimensionada à duração do privilégio.  A questão se resolve, quanto a elas, como um contrato de “know how” cujo termo coincide com o da patente.

Em terceiro lugar haverá uma eliminação parcial não razoável da concorrência, por acordo entre empresas, na hipótese do art. 1, I, “a”, da lei 4.137/62 (também, vide o art. 3, III, da lei 1.521/51).

Não é aceitável a prática, também, se imposta ao recipiente nacional como resultado do domínio abusivo do supridor sobre o mercado (do produto final, da tecnologia, ou de ambos) em maneira contrária aos objetivos nacionais de desenvolvimento, ao teor do art. 2º, I, “g”, da Lei 4.137/62.

Desta maneira, a extensão dos direitos do titular da patente ( e “mutatis mutandi”, do de marca) além do prazo legal de proteção, por via de disposição consensual é, “per se”, um abuso do sistema de propriedade industrial; é uma restrição à concorrência inaceitável sob o direito comum; e é um abuso do poder econômico ou um crime contra a economia popular.

Para que se defina o crime contra a economia popular, no entanto, é necessário que haja os pressupostos objetivos e subjetivos do art. 3º, III da lei 1.521/51, inclusive o dolo específico.

São estes os fundamentos jurídicos e matrizes legais do item 2.5.2, III, do NA/15 que veda restrições à livre utilização dos dados e informações transmitidas, após a extinção da patente.  Note-se, aliás, que tal limitação só se refere às informações protegidas pelos direitos de propriedade industrial; para o “know how” desprotegido, ou seja, o que esteja fora das reivindicações, valem precisamente os mesmos parâmetros dos contratos de “know how”.

Vide, a propósito, a seção a seguir.

Indisponibilidade do “know how”

As restrições impostas após a satisfação das obrigações principais de um contrato de “know how” não podem ser analisadas tão facilmente quanto as que são subsidiárias a uma licença.  Por um lado, não subsiste um direito exclusivo, como no caso de licença a termo inferior ao do privilégio ou registro, que pudesse justificar a ação do beneficiário da restrição.  De outro, não existe um limite pré-fixado para a extinção do valor econômico do “know how”, como existe para os direito de patentes.

É esta subsistência do valor econômico do “know how” repassado que apresenta o maior problema.  O supridor, ao vender ou “licenciar” seu “know how”, não está, via de regra, comprometendo-se a deixar de usá-lo; o valor patrimonial vendido ou “locado” é uma vantagem competitiva, ou o acesso a um mercado, enfim, uma determinada clientela, atual ou potencial.  O supridor, conservando os conhecimentos para si, teria a possibilidade de explorar sozinho, ou de entrar e permanecer no mercado com alguma vantagem.

É neste contexto que surge a cláusula de confidencialidade, elemento presente em todo e qualquer contrato de “know how”.  Seu efeito pode ser entendido de duas formas diversas; primeiramente, como uma obrigação consensualmente assumida de não levar o patrimônio do supridor, revelando o segredo por dolo ou culpa, dolo específico de lesar (o que não precisaria de uma estipulação), e negligência, imperícia ou imprudência.  Neste sentido, sua legitimidade é indiscutível, embora seja desejável exigir do supridor um compromisso similar, quanto à responsabilidade por culpa.

A obrigação do supridor, aliás, deriva do art. 214 do Código Comercial, e toda a argumentação desenvolvida quanto a venda do estabelecimento é aplicável.  Afinal, o que se deseja obter, com o “know how” não é um conhecimento mas uma clientela, que seria diluída se o supridor, por descuido ou intento, vulgarizasse o segredo, colocando-o ao dispor de todos os competidos efetivos e potenciais.

Mas é quanto ao segundo efeito que se discute com mais vigor.  A cláusula de confidencialidade também veda a cessão do “know how” a terceiros, a revenda, ou o “sublicenciamento”; é um ônus indisponibilidade, recaindo sobre a operação.  Argui-se, com parcela de razão, que enquanto vige a cláusula de sigilo, não existe “propriedade” do “know how”2, pois o adquirente não está facultado a vendê-lo.

De outro lado, não há interesse do recipiente de “know how”, de divulgá-lo e abstardar o valor por qual pagou; mas pode haver o de, assim como o fez o primitivo supridor, aumentar sua lucratividade ou penetrar em mercados novos, por via indireta.  Uma empresa brasileira, incapacitada por falta de capital a se instalar em outro país, e a explorar-lhe o mercado estabelece com uma empresa local, um contrato de “know how” pelo qual passa a auferir resultados do exterior, sem investimento: o “know how” (por que não?) pode ser o comprado anteriormente, adaptado, melhorado, requentado, se se quizer, mas o mesmo.

A ubiqüidade do segredo, que se passa e se conserva, permite tais mágicas.  Na verdade, e aí está a falácia do raciocínio que entende que só há “propriedade” ao fim da obrigação de sigilo, não é o segredo que se intenta transferir, mas a posição perante um mercado.  Há “propriedade” se o supridor se compromete a não mais competir no mesmo mercado, e a não favorecer competição, fornecendo o segredo a outras empresas que possam disputar o mercado em questão o mesmo “know how”; e tal propriedade é, evidentemente, frágil e passageira.  A exclusividade, no caso, é consensual, imitada às partes, e não se confunde com a exclusividade “erga-omnes” que deriva das patentes, marcas e outros títulos da mesma natureza.

A solução apontada – confidencialidade acoplada à exclusividade – pode esbarrar com algumas objeções.  É bem verdade que, se o supridor se obriga a não revelar por dolo ou culpa o segredo, e dá exclusividade; e se o recipiente, por sua vez, comprometendo-se a prestar sigilo por culpa “lado senso”, concorda em não dispor do segredo, na um “quid pro quo” razoável, atendendo a ambas as partes.  Mas há também uma típica divisão de mercado, que legislações mais sensíveis à livre concorrência poderia objetar.

Como toda a restrição à concorrência o pacto de sigilo (pacto de indisponibilidade) deve ser limitado no tempo, na extensão e no objeto.  A jurisprudência da C. E. E. entende que a cláusula é válida por dez anos; há sugestões de que a restrição não devesse passar do tempo em que o recipiente, autonomamente, pudesse obter a mesma experiência técnica; o NA 15/75 fala num “prazo razoável a partir de cada uma das últimas informações recebidas” (itens 4.5.1 d. VI e 5.5.2 d. VI).

É de se entender que o prazo de cinco anos deve ser o limite do sigilo; se, como se viu, o pacto é uma restrição à concorrência, o direito brasileiro tende a aceitar tal termo como o limite normal de tais restrições (Dec. 24.150/34; projeto de Código Civil, art. 1.181) como, aliás, o Código Civil Italiano (art. 2.557).  É bem verdade que, no caso dos dispositivos citados, o prazo é o estabelecido para que se crie um “personal” ou “local goodwill”, relações pessoais ou hábitos de clientela; mas o princípio geral pode ser ampliado, para se considerar que a vantagem comparativa do qüinqüênio, dado ao supridor, é mais do que suficiente para garantir-lhe os interesses.,  Nenhuma restrição, está claro, será válida após a revelação do segredo ao público, sem culta do recipiente.

Um princípio relevante, depreendido do caso Henkel-Clgate, decidido sob o Tratado de Roma, é de que as limitações temporais de um contrato “know how” (termo contratual mais limitações posteriores) não devem superar em nenhuma hipótese a duração normal de uma patente correspondente.

De outro lado, a confidencialidade deve ser interpretada estritamente quanto à extensão da restrição.  Certamente, não devria haver quebra de sigilo, permitindo-se, por exemplo, que empregados divulguem o seu conhecimento para concorrentes.  Mas, enquanto não houver transpasse de “know how”, não há limitação; a utilização em vários estabelecimentos da mesma empresa, uso por centros de pesquisa, internos ou sob contrato; e revelação parcial ou limitada a subcontratantes, nada disso pode ferir o interesse do supridor, a não ser pela maior divulgação, com aumento da possibilidade de violação.

Pactuada a confidencialidade junto com a cláusula de exclusividade, esta prestada pelo supridor, deve-se entender que não quebrará a obrigação do recipiente o repasse a outra empresa, dentro de sua área de exclusividade.  Com efeito, se o recipiente poderia usar o segredo, de forma a explorar todo o mercado, pode dividi-lo com outra empresa sem lesão ao interesse do supridor.  Evidentemente, se ainda houver dever de pagar algo pela tecnologia do supridor tal pagamento não poderá ser afetado pelo repasse de que se fala, computando-se a alíquota devida sobre a base de cálculo total, inclusive a referente a nova recipiente.

Em terceiro lugar, a limitação deve ser restrita ao “know how” recebido do supridor, excluídos os aperfeiçoamentos, adaptações, melhoras ou novas criações do recipiente.  Suponhamos que o suprido tenha fornecido o mesmo “know how” para duas empresas diversas; o pacto de indisponibilidade e sigilo não impedirá que cada uma das empresas recipientes se comunique as suas modificações, assim como não fica sujeito à restrição a comunicação destes acréscimos aos competidos do supridor que já disponham do mesmo segredo-base.  É preciso, no entanto, resguardar a informação recebida de início, não se permitindo dispor de aperfeiçoamentos que importem em comunicação do segredo-base a quem não o tinha.

Em suma, não é abusiva a exigência de resguardar o segredo da revelação que tire o seu valor econômico por culpa dou dolo; não é abusiva a cláusula de indisponibilidade do segredo, limitada em tempo, extensão e objeto, mormente quando haja, por parte do supridor, o compromisso de exclusividade.

Dentro dos pressupostos acima, a eliminação parcial da concorrência, resultante do acordo, tende a ser razoável do ponto de vista do direito comum.  Com efeitos, dentro dos limites citados, a cláusula é limitada no tempo, na extensão e no objeto na proporção necessária para proteger o interesse do supridor; é subsidiária a outro negócio jurídico, cujo fito não é limitar a concorrência; se for mais benéfica do que contrária ao interesse da comunidade, e se não infringir lei ou direito de terceiro, deve ser aceita no seu aspecto concorrencial.

Assim, dentro destes limites, a prática em questão não viola o art. 2º, I, “a” da lei 4.137/62, embora possa levar à punição pela letra “g” do mesmo inciso, no caso de exercício do domínio do mercado (do produto, da tecnologia, ou de ambos) retirando a parcela razoável de negociação que teria o recipiente, de acordo com as características do mercado nacional (não fosse o domínio supracitado), na proporção em que o domínio se exerça abusivamente, em desfavor do desenvolvimento da economia nacional.

Estes são os fundamentos jurídicos e matrizes legais do itens 4.4.2 (b) e 5.5.2 (b) (vi) do NA/15 que proíbem s restrições ao uso dos dados e informações transmitidas após um prazo razoável após o recebimento de cada uma daquelas.  É de se notar que o adjetivo “razoável” se aplica, mesmo no Ato Normativo, ao conjunto dos pressupostos analisados acima, da mesma forma, e com mais razão, dispõe o item 6.5.2 (b).

Cassação de uso do “know how”

Freqüente também é a restrição que é imposta ao recipiente do “know how”, para que deixe de fazer uso das informações e dados recebidos após o término do contrato.  Tal cláusula de cessação de uso somada à cláusula de indisponibilidade, resulta na estipulação de uma licença (“locação”) de “know how”.

Já que se viu que mesmo a jurisprudência da C. E. E. não admite a cessação de uso, embora assegure ao supridor a continuação dos programas enquanto prosseguir a utilização do “know how”, até a perda de segredo3 do mesmo.  Admite-se, assim, mesmo em países desenvolvidos de economia de mercado, que é inaceitável a cessação de uso pura e simples, o abandono dos conhecimentos já adquiridos.

Um argumento significativo contra a prática em questão é suscitado freqüentemente nos países de tradição jus-romanística: admiti-la seria conceder ao “know how” efeitos análogos aos que os direitos de propriedade industrial emprestam aos inventos por eles tutelados.  Com efeito, se o supridor de um conhecimento pode impor ao recipiente que deixe de fazer uso econômico direto do mesmo após o termo de um contrato, tem em relação a este os mesmos poderes de um titular de privilégio.

O argumento, embora relevante, não pareceria ser suficiente para  proscrever a prática.  Mesmo se, entre as partes de um contrato de “know how”, o efeito de tal disposição é criar um simulacro de propriedade sobe os elementos não patenteados, não há a extensão desta “propriedade” a terceiros não vinculados contratualmente.  O principal efeito dos direitos exclusivos, com os e sobre, é a vedação que impõem a terceiros, de fazer uso direto do conhecimento técnico na produção.

No entanto, como já visto, a  decisão de segunda instância no famoso caso Kewanee Oil Co. v. Byron Corp. entendeu que a existência de um sistema de patentes excluiria a proteção conferida ao monopólio de fato contra violação ou descumprimento de vínculo contratual.  Se alguém deseja obter poderes de tal natureza, que faça uso do sistema de patentes, o qual é concebido para conciliar os interesses privados e públicos quanto a detenção de tecnologia empresarial.  Querer obter os mesmo benefícios, sem se submeter às mesmas obrigações, seria um abuso do sistema de patentes, em desfavor da comunidade.  Tal entendimento foi, é necessário relembrar, parcialmente alterado pela Suprema Corte, e só se aplica ao “know how” patenteável.

Duas reflexões se impões, no entanto; a primeira, quanto à limitação da concorrência resultante da prática de cessação de uso.  É previsto ver em que ocasiões, se alguma existir, em que se justifica a cessação de uso do ponto de vista dos princípios da concorrência.

De início, nenhuma restrição poderia ser perpétua.  O limite de tempo estaria, em primeiro lugar, na duração do valor econômico-concorrencial do “know how”, em particular de seu segredo.  Depois, haveria um limite razoável, que poderia ser configurado, como já se fez acima, pelo espaço de tempo necessário para criação autônoma da mesma tecnologia pelo recipiente, ou pelo período requerido para assegura a devida vantagem concorrencial ao suprido.  O último prazo, como visto, é, a C. E. E., dez anos após a duração do ajuste; a legislação italiana e brasileira induziria a um termo de cinco anos.

Por fim, haveria o prazo limite, que não deveria ser superado; a soma do termo contratual com as restrições subseqüentes não deveriam ultrapassar o período de duração normal de uma patente correspondentes.

Em segundo lugar, não será uso econômico direto, resultando em competição, o emprego das informações no setor de pesquisa do recipiente, ou em centros por ele contratados; no caso, aplicam-se as considerações realizadas abaixo quanto às restrições à pesquisa.  Também não é admissível a proibição de documentar e registrar a tecnologia, para uso posterior, e todas outras formas de uso que não resultem em dano concorrencial direto e indireto ao supridor.

Em terceiro lugar, não é admissível estender tais vedações às tecnologias não supridoras; como, por exemplo, as adquiridas de outras fontes, ou a experiência adquirida pelo recipiente no uso da tecnologia transmitida.

Cabe, neste ponto, a nossa segunda reflexão.

Esta perspectiva puramente concorrencial, não é aceita sequer pela jurisprudência japonesa e do Tratado de Roma, sem falar nas legislações do Terceiro Mundo.  Contribui sensivelmente para isto a situação difícil que consiste em não aplicar a tecnologia já aprendidas.  Para países com escassez de recursos financeiros e tecnológicos é penoso alugar um fator de produção – a tecnologia – e, ao fim do prazo, devolver ao supridor os dados, informações e mercado.

Esta mesma escassez de recursos nos países do Terceiro Mundo aliada às limitações do mercado de suas empresas, leva a que pouca criação tecnológica se faça neles.  Assim, a vantagem que os direitos de patentes usufruem, sobre os direitos ao sigilo – eliminar os efeitos econômicos da pesquisa autônoma – não existe.; subsiste, indefinidamente, o monopólio de fato, onde o monopólio de direitos seria limitado no tempo.  Assim, o pacto ou cláusula de cessação de uso contribui decisivamente para perpetuação do monopólio, mesmo quanto o segredo é transmitido.  Nestas condições, o efeito da tecnologia não patenteada é muito mais anti-social do que o das patentes.

É certo que o próprio sistema de patentes contribui, de certa forma, para divulgar novas tecnologias.  Os relatórios de patentes, para fundamentar as reivindicações, devem descrever os limites externos da invenção.  Mas a seleção e combinação da massa de informações tecnológicas à disposição ou em domínio público já é, por si só, um feito que poucas empresas de países em desenvolvimento podem alcançar.  Os “meios práticos”, os segredos, os dados implícitos nos relatórios, mas evidentes só para os mais próximos competidores do titular da invenção, nada disto está acessível ao empresário do Terceiro Mundo.

De outro lado, a substituição de importações faz com que o empresário dos países em desenvolvimento, ao invés de criar seu próprio mercado, como o faz o inventor, deva herdar mercados alheiros; e isto é mais flagrante quanto a substituição se faz numa economia incipiente de mercado, numa estrutura social desigual com segmentos voltados ao consumismo e sob o encanto de padrões exógenos.  Os níveis de engenharia, mesmo os excessivos para as característica do seu mercado, também estão enraizados na experiência do tecnólogo do país em desenvolvimento, que reluta em aceitar desempenho e confiabilidade em índice inferior ao que está acostumado.

A tais fatores tecnológicos e psicológicos se somam as deficiências proverbiais do Terceiro Mundo em capital, pessoal, capacidade gerencial, para não falar nas questões sociais.  O poder econômicos das empresar já no mercado é um obstáculo final, e não o menor.

É em tal contexto que a cláusula ou pacto de cessação de uso se torna especialmente inaceitável.  Ma manifestação de poder de domínio da supridora sobre a recipiente é desmesurada, e se exerce criando dificuldades ao desenvolvimento da empresas, numa proporção que recai sob o art. 2º, I, “g”, da lei 4.137/62.  Não se acha, além disto, dentro da competência de um órgão cuja fundação é o de regular a transferência de tecnologia segundo os objetivos de desenvolvimento econômico do país a averbação de um contrato que preveja a interrupção do uso de uma tecnologia produtiva, útil, e de que o recipiente já dispõe.

Assim, sob a lei brasileira, em nenhuma circunstância é razoável a prática de cessação de um “know how” transferido, quando a subsidiária a um acordo ou situação onde a recipiente deva usar da tecnologia para seus próprios fins econômicos.  Não vale, quanto á prática, os parâmetros de licitação derivados da perspectiva puramente concorrencial de que falávamos pouco acima.

Há, no entanto, três exceções a esta regra geral.  Objeta-se que o recipiente, após obter a utilização econômica da tecnologia para seus fins próprios abandone o conhecimento incorporado ao seu processo produtivo; mas é coisa diversa a situação em que se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um cento de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia.  Nestas circunstâncias, é válido que se pactue a cessação de uso, pois a transferência não foi efetuada para os fins próprios da recipiente temporária, e paga por esta; ao contrário, recebe esta a tecnologia como um subcontratante de tecidos recebe os padrões de sua encomenda sem deles adquirir a propriedade4.

A segunda hipótese onde é lícito pactuar a cessação de uso é nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia.  Como tal, é um instrumento útil para aumentar a capacidade de opção do recipiente entre várias tecnologias alternativas, ou no caso de tecnologias novas, de provar seu valor econômico.

Há um terceiro caso, habitualmente citado pela doutrina5, em que se justificaria a cessação de uso.  O caso é o da resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da resilição no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Ora, o transpasse de “know how” se faz como uma obrigação de fazer e, quanto ao suporte físico da informação (papéis, fitas, desenhos), uma operação de dar.  Se a resolução do contrato se dá seus efeitos serão “ex tunc”, desfazendo-se todo o ajuste desde o início, e retornando-se ao “status quo ante” – esta é a regra.  Mas, como se pode descomunicar uma informação?  Vem, a propósito, o ensinamento de Savatier:

“(...) lá rétroactivité será attenuée quand dês prestations, dejá executées au titre d’um contract résoluble, son irreversible.  On no peut annéantir la jouissance dejá acquise, dans lê passe, por um locataire, quand son bail est résolu”5.

Assim, como ocorre sempre que a obrigação é de fazer, e não se pode desfazer (descantar uma ópera, anular o patrocínio de uma causa) o contrato, quanto a esta modalidade de suas obrigações, é extinto “ex nunc”, cabendo perdas e danos para indenizar o dano culposo, ou a ação “in rem verso” para repor a situação no seu equilíbrio jurídico, no caso de inadimplemento involuntário.

Mas, como já se viu, a obrigação de comunicação de “know how” presume uma certa cessão de clientela, potencial ou real, aquela que deflui da parcela do aviamento em que se construiu o objeto transferido.  É esta parte do contrato que se pretende atingir pela extinção; é, remontando uma vez mais a “Commons, o valor da troca do “know how”, o seu potencial de reditos que a cessação de uso visa alcançar.  E, se não se pode descomunicar, pode-se suprimir a reditibilidade da tecnologia comunicada, por uma vedação do uso.

Desde que prevista para sancionar o inadimplemento total culposo, ou a não execução involuntária, total e irreversível a cessação de uso pode ser admitida, se não for um mecanismo indevido para legitimar a prática abusiva de que se falou acima.  Pode ocorrer o mesmo no caso de resilição como resultado de falência ou concordata.

Os contratos bilaterais não são, em princípio, afetados nem pela falência nem pela concordata (art. 43 e 165 da Lei de Falência).  De outro lado, não é raro que se pactue a resilição do contrato por ocasião de um ou outro evento, principalmente quanto as obrigações são constituídas “intuitu personae”, e a saúde econômica da empresa é elemento essencial para assegurar a bilateralidade do sinalagma.  Mas não é o simples pedido de concordata preventiva ou a solicitação de falência ou qualquer outra coisa, resultar uma situação que torne irrazoável a continuação do acordo.

O perecimento da parte, quando não possa ser transferido o contrato, ocasiona a cessação do vínculo; mas a hipótese, que pressupõe a impossibilidade de sucessão, será melhor tratada abaixo, quando estudarmos as restrições à cessão da posição contratual.

Todas estas ocasiões em que se licita a cessação do vínculo, “a fortiori” se estará aceitando o pacto ou cláusula de não comunicação, pois não seria admissível deixar de usar para salvaguardar o interesse juridicamente protegido de alguém, e, ao mesmo tempo, possibilitar o mesmo uso por terceiros, com lesão ao interesse em questão.

A cessação de uso, fora das três hipóteses que a justificam, é uma prática inaceitável do teor do art. 126 do CPI c/c o § único do art. 2º da lei 5.648/70, constituindo-se, também, em uma eliminação parcial e irrazoável da concorrência, sob o art. 2º, I, “a”, da lei 4.137/62 ou, ainda, se configurada a situação de dominância do mercado nacional de produtos finais ou de tecnologia, uma forma abusiva de exercício do poder econômico, em desfavor do desenvolvimento de empresa, sob a letra “g” do mesmo artigo e inciso, em maneiras contrárias aos objetivos nacionais de desenvolvimento.  É também razoável a capitulação na alínea “l” do mesmo inciso, havendo cessação parcial de atividade, com eliminação irrazoável de concorrência.

Não se deve, por fim, descartar a hipótese de haver, na cessação de uso, um ajuste com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito do aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transporte ou comércio, que preencha o crime do art. 3º, III da lei 1.521/51.

É com este fundamento e matrizes legais que preceitua o item 2.6.2.b(iii) do NA-15 (patentes), 4.5.2.b(vi) e 5.5.2b(vi) know how) e 6.5.2.b (serviços).

RESTRIÇÕES INCLUINDO PAGAMENTO APÓS A EXPIRAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, OU APÓS A PERDA DE SEGREDO DO KNOW HOW

Direito Estrangeiro

ALEMANHA (R. F. A.)

Não se admite qualquer restrição em contrato de cessão ou licença de patentes além do termo da proteção legal do direito exclusivo (art. 20.1 da Lei Antitruste de 1957).

É nula qualquer disposição em contrato de “know how” que preceitue restrições após o conhecimento técnico haja perdido o caráter secreto.

(Suprema Corte Federal, WoW/E BGH 100; Tribunal de Recursos de Hamburgo WUW/E OLC 183, Tribunal de Recursos de Munique, WuW/E OLG 327).

O uso de tecnologia patenteada no exterior, mas não no país em causa, não justifica o pagamento da patente.

(Decisão do Escritório Federal de Cartéis, WuW/E BK art. A254.

Pode ser admitido o pagamento diferido de “roualties” já gerados, mesmo após o término da patente.

(Relatório de Atividades do Escritório Federal de Cartéis, 1975, pág. 95).

A declaração de invalidade de uma patente não torna indevidos os “royalties” já pagos, a não ser que a nulidade fosse tão flagrante que nenhum competidor houvesse respeitado o direito exclusivo.

(Suprema Corte Federal, WuW/E BGH 660; WuW/E BGH 823; WuW/E BGH 988).

A perda de substância econômica do “know how” torna insubsistente o contrato respectivo.

(Relatório 1972, pág. 95; 1973, pág. 114, 1974, pág. 90).

O fornecimento de “know how” insignificante, ou o licenciamento de aperfeiçoamentos de matéria patenteada, quando o aperfeiçoamento é irrelevante, não devem permitir o prolongamento do prazo de validade de uma patente.

(Relatório 1976, pág. 102.  Decisão do Escritório Federal de Cartéis, WuW/E BK art. A251).

REINO UNIDO

Qualquer contrato relativo a uma patente poderá ser resilido ao fim do direito exclusivo, após notificação prévia d três meses.  O mesmo se aplica a ontratos relativos a pedidos de patentes.  No caso de término parcial de direitos, objeto do contrato, o valor e as condições do mesmo poderão ser revistas judicialmente.

(Lei de Patentes, 1957, art. 45).

ESTADOS UNIDOS

Qualquer tentativa de restrição ou prolongamento pelo titular de patente, ou qualquer pessoa em seu lugar, do monopólio da patente, após o fim desta, seja qual for o meio legal empregado, vai em contrário à política e às finalidades das leis de patentes.

(Scott Paper Co. v. Marcalus m fg. Co. Suprema Corte, 326, U.S. 249 (1945).

A exigência de “royalties” por patentes expiradas ´ilegal “per se”, admitindo-se, porém, o parcelamento de uma “lump sum” mesmo após o termo do direito.

(Brullette v. Thys Co. Suprema Corte 1379, U.S. 29 (1964); Hulck Corp. V. Albany International Corpo; 193, U.S.P.Q., DOD (M.D. Ala, 1977).

Se, no caso de licença de patentes a múltiplas, o termo do contrato não exceder ao da última patente, e se o “pacote” não foi coagido, é válido o pagamento de “royalties” por todo o prazo contratual (Mc. Cullouger tôo/Co. v. Well Surveys Inc, 326 F.2d15 (10th. Circ). Cert. Denied 393, U.S. 951 (1968).

No caso de coação para obter “royalties” por uma quantidade de patentes, das quais só algumas se necessita, assim prolongando o prazo de duração efetiva dos direitos exclusivos, há abuso de aptentes (American Security Co. v. Shatter proof Glass Corpo. 268 F.2d 769 (3d. Cer) Cert. Derried 361 U.S. 962 (1959); Zenith Radio Corpo. V. Hazeltine Research Inc. 395 U.S. 100 (1969).

No caso de “pacote” de patentes, “know how” e marcas, desde que seja claramente demarcado o “royalty” devido por cada modalidade , pode-se continuar o pagamento após a expiração da última patente, na parcela que se referir ao “know how” de valor econômico subsistente.

(Modrey v. American Gage at Machine Co. 339 Supp. 1.213 (S.D.N.Y. 1972).

Se não for possível distinguir entre “know how”

E patente, não cabe “royalty” após o termo da patente (St. Rgis Paper v. Royal Industries, 552, F.2d 309 (9th Circ. 1977).

A inclusão de “know how”

Em licença de patentes não justifica o pagamento de “royalties” após o termo dos direitos exclusivos.

(Technograph Prited Circuits v. Bendist Corp. 218 F. Supp. 1 (D.Md) 1973), “afdavit per curiam” 327 F.2d. 497 (4th Circ. 1964).

Não havendo segredo, o pagamento por “know how” não patenteado infringe as Leis Antitruste (Lear Inc. v. Adkins 395 U.S. 653, 668 (1969) Suprema Corte).

C.E.E.

Restrições ou exigências de “royalties” após a expiração da patente constituem infringência do art. 85(1) do Tratado de Roma.

(A.O.I.P. – Beyrard; Diário Oficial das Comunidades Européias, L.6.13 de janeiro de 1976).

ÍNDIA

Todo contrato relativo a uma patente pode ser resilido após a expiração daquela, três meses após notificação por escrito neste sentido.

(Art. 141(1) da Lei de Patentes).

ESPANHA

Cláusulas dispondo sobre o pagamento de “royalties” após a expiração das patentes em questão serão consideradas elementos do contrato desfavoráveis ao licenciado.

(Portaria do Ministro da Indústria, de 5 de dezembro de 1973).

VENEZUELA

Não ser permitirá pagamento de “royalties” após a expiração de direitos de propriedade industrial (que na Venezuela inclui o “know how”).  Em caso de disputa judicial ou administrativa quanto a direitos de propriedade industrial, os “royalties” serão depositados a espera da decisão.

(Decreto 2.442/77, art. 71).

DIREITO BRASILEIRO

Lei nº 1.521/51 – art. 3º, III.

Lei nº 4.137/62 – art. 2º, I, “a”, “f” e “g”.

Lei nº 5.648/70 – art. 2º.

Lei nº 5.772/71 – art. 29, 30, 90 e 126.

Ato Normativo 15 – 2.5.2, 4.5.2.b(iv), 5.5.51.b(iv), 6.5.2.b.

Pagamento após a expiração

O art. 30, § único, “c” e o art. 90, § 4º “c” da lei 5.772/71 proíbem o pagamento de “royalties” após a expiração da patente ou da marca, ou enquanto pender processo ou procedimento administrativo de nulidade, revisão ou cancelamento do direito de propriedade industrial.  Neste último caso, entenda-se, não fica o licenciado desobrigado de verter “royalties”, mas tão somente de pagá-los ao titular contestado, devendo depositar o montante.

O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o pagamento de “royalties” subseqüentes e tira o amparo legal de qualquer restrição à atividade econômica dos concorrentes.  Tal pressuposto jurídico seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que prevesse a continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de propriedade industrial.

Mas, como em especial no caso de patentes, a transitoriedade do direito exclusivo é essencial á finalidade de sua constituição, ter-se-ia, na disposição em análise, um exemplo claro de abuso do privilégio, em franca oposição ao disposto no art. 2º da lei 5.648/72.  Não poderia o INPI, mesmo sem as disposições expressas do CPI, averbar ou consentir em licenças prevendo a prorrogação da obrigação além do direito, que é seu objeto material.

Deve-se distinguir, no entanto, o pagamento, como extinção de uma obrigação, da geração desta mesma obrigação.  Calculado o “royalty” sobre a produção, a venda, ou o lucro, pode ocorrer que o pagamento se dê licitamente após a expiração do privilégio ou registro, se referir-se a fato anterior a tal extinção.  Fabricou-se produto protegido por privilégio em vigor, sob licença de seu titular; o uso do privilégio deu-se na fabricação e os “royalties” são devidos ainda que, após o fato, haja expirado o direito exclusivo.  O mesmo ocorre nos sistemas que, contrariamente ao brasileiro, admitirem o pagamento de licenças de “know how” por “lum sum”.

Valem, desta forma, para a exigência de “royalties” após a expiração do privilégio ou registro, as mesmas considerações já feitas a propósito das restrições posteriores ao termo do direito exclusivo.

Perecimento do Valor do “know how”

O “know how” é pago pelo seu valor concorrencial; uma vez extinto o segredo, tornando o conhecimento acessível a todos os concorrentes efetivos e potenciais, dificilmente se conceberia a razão do dever jurídico de pagar pelo uso de algo que pereceu economicamente.  Como ocorre no caso da licença de direitos exclusivos, o objeto material da obrigação (que não é o conhecimento técnico, mas a vantagem concorrencial ou possibilidade de entrar na atividade econômica em questão) se extingue, contaminando o próprio vínculo.

É certo que a ocorrência da perda de segredo não é um fato comum, mormente quando se sabe que grande parcela do “know how”

Está juridicamente, em domínio público e que, mesmo quando se trata de revelação de um “segredo d fábrica”, a maneira das fórmulas secretas da Chartreuse ou da Angostura, restariam muitas outras informações técnicas e empresariais que vedam na prática a entada no mercado de todos os concorrentes potenciais.

De outro lado, tratando-se de uma vantagem resultante de uma situação de fato, a obrigação de pagar pode ser extinta pela perda da natureza econômica do “know how”.  O fornecimento das informações necessárias para produzir um determinado motor, de grande potência e grande consumo de combustível, perde sua razão de ser, se o mercado passa a consumir motores de baixo consumo.

Quando o pagamento de “know how” está necessariamente vinculado à produção, venda ou lucro, tais problemas não ocorrem: é o caso do sistema normativo brasileiro.  Mas, se o pagamento é fixo, não ligado à exploração econômica efetiva das informações técnicas, então se aplica o raciocínio acima desenvolvido, para vedar a cláusula que estipule obrigações gerando pagamentos, após a perda da utilidade econômica do objeto contratual.

Mais uma vez é preciso ter-se em conta que o pagamento, por vezes é devido em data diversa da geração da obrigação.  Se a quebra do sigilo se deu em determinada época, com extinção do valor econômico do “know how”, não se tornam indevidos os pagamentos relativos á vantagem obtida em momento anterior.

Assim considerando, serão inaceitáveis as cláusulas que prescrevam a continuação da obrigação de pagamento após a perda do sigilo do “know how”, de forma a retirar-lhe todo valor econômico, ou após o mesmo efeito se tenha dado, por qualquer outra causa..  Evidentemente, se todas as demais competidores efetivos ou potenciais já dispõem da informação em causa, ou se, por outras razões, o “know how” é irrelevante, o pagamento significaria uma restrição à atividade econômica do recipiente a qual não encontraria justificativa racional.

O mesmo se pode dizer das restrições estipuladas para dura além deste momento em que o objeto material do acordo perece.  As restrições à concorrência como já se viu, são aceitáveis dentro da tradição jurídica brasileira, se estão limitadas em tempo, espaço, extensão e objeto, se são acessórias a um negócio jurídico principal, se são necessárias para atender um interesse de qualquer das partes, e se não infringem a lei ou o interesse juridicamente protegido de terceiros.  Ora, se o principal parece, segue-lhe o acessório.

Esta condição se reflete tanto na esfera concorrencial quanto “a fortiori”, na proteção das economias em desenvolvimento;  e não será compatível com o imperativo do art. 2º da lei 5.648/70 a cláusula ou prática de que decorra um embaraço ao desenvolvimento econômico do país: é insuscetível, pois, o contrato que preveja tal disposição.

O pacote Tecnológico

Jorge Sabato costuma dizer em suas conferências, com uma certa ironia, que a transferência d tecnologia se faz necessariamente em estado de paco t.  O Ato Normativo 15/75 do INPI, no entanto, querendo discordar do tecnologista argentino, manda desfaze os negócios jurídicos complexos que envolvam tecnologia em parcelas contratuais independentes, por sua natureza.  Assim, um mesmo instrumento não poderá conter licença de patente, licença de marca, “know how” e serviços técnicos (com a exceção, já mencionada, da exigência de que uma licença de patente inclua toda  tecnologia necessária, e disposição paralela, no caso de marcas).

Porém, nada impede que, numa mesma licença, convivam duas patentes ou dois tipos de “know how”. Quid, se o perecimento atinge alguns dos objetos contratados, restando os demais?  A resposta foi dada, em parte em sentença da primeira instância na qual se analisava a negativa de averbação pelo seu pleno valor, de um contrato de licença de duas patentes, das quais, no memento da averbação, só restava uma.  Entendeu a sentença que não seria, de princípio, absurdo reduzir os “royalties à metade1.

Uma mais profunda análise, em outros casos, poderia levar à conclusões diversas, ou, pelo menos, não tão salomônicas (no caso, aliás, mandado de segurança, não se julgou se a solução era certa, mas apenas se não era manifestante antijurídica).  S, para fazer uma máquina, é preciso licenciar três diferentes patentes, absolutamente indispensáveis, não é sempre razoável reduzir-se a um terço o “royalties”, se duas daquelas perecem quando o simples exercício do direito implícito na última bastaria para impossibilitar a fabricação “mutantis mutandi”, o mesmo se aplica ao “know how”.

Existem, porém, hipóteses em que a existência de uma patente não basta para justificar qualquer restrição ou pagamento ao licenciado.  A política de pesquisa ou de patenteamento pode assegurar o prolongamento indevido dos direitos sobre um invento, pelo privilegiamento de aperfeiçoamentos, adições no que, como já visto, Arracama Zorraqum2 considera ser um abuso do sistema de patentes.  O mesmo pode ocorrer quando um acúmulo de patentes pode assegurar ao titular uma posição de monopólio num setor relevante da economia.

Nestes casos, cabe certamente não só a divisão dos “royalties”, como até mesmo, como nos Estados Unidos já se entendeu, o licenciamento gratuito.  O reajustamento do valor, por outro lado, já foi amplamente reconhecido na jurisprudência administrativa do órgão antitruste alemão.

Em outros sistemas normativos diferentes do brasileiro, pode ocorrer o caso de pacotes complexos, contendo direitos e tecnologia de naturezas diversas.  A melhor solução neste caso, é o do caso americano “St. Regis Paper v. Royal Industries, 552, F.2d. 309. (9th Cir. 1977): se não é possível distinguir, entende-se que o dever de pagar morre com a patente.  O princípio de que a patente deve transferir tecnologia, não sendo uma simples autorização de direitos, leva à mesma solução.  De qualquer forma, a aplicação dos princípios gerais até aqui desenvolvidos, contribuirá para iluminar um pouco cada caso individual.
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