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Novidade Aplicavel a Contratos de PI:
Nova Resolucao do CADE Define Conceito de

“Contrato Associativo”

Por Gabriel Leonardos | gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com

e Rafael Salomio Safe Romano Aguillar | rafael.aguillar@kasznarleonardos.com

ntrou em vigor em janeiro de 2015 a Resolucdo n°. 10, de

29 de Outubro de 2014, do Conselho Administrativo de

Defesa Economica (CADE) cujo objetivo é definir o conceito de
“contrato associativo”, presente na Lei n°. 12.529, de 30 de Novembro
de 2011 (Lei de Defesa da Concorréncia), entre as hipdteses de
necessidade de submissao prévia ao CADE para aprovacdo, uma vez
preenchidos os pressupostos legais. Com a nova resolucdo, deve-se
eliminar a inseguranca juridica que pairava entre os agentes
econOmicos ao celebrar acordos comerciais sem ter certeza se a
aprovacao prévia da autarquia federal se fazia necessaria, o que
incluia casos de licenciamento de propriedade industrial.

Pela sistematica da Lei, devem ser submetidos a aprovacao prévia do
CADE os atos de concentraciao econdmica em que (a) pelo
menos um dos grupos envolvidos na operagao tenha registrado, no
ultimo balanco, faturamento bruto anual ou volume de negdcios total
no Brasil, no ano anterior a operacdo, equivalente ou superior a

750 milhoes de reais; e (b) pelo menos um outro grupo envolvido na
operacao tenha registrado, no ultimo balanco, faturamento bruto
anual ou volume de negdcios total no pais, no ano anterior a
operacéo, equivalente ou superior a 75 milhdes de reais® .

O artigo 90 do mesmo diploma lista as hipdteses taxativas que podem
constituir um ato de concentracdo econdmica para os efeitos da Lei.
A maioria dos casos enumerados diz respeito a operacgdes societdrias,
mas o inciso IV desse artigo refere-se a celebracdo de “contrato
associativo, consércio ou joint venture”, inexistindo definicdo para a
expressdo “contrato associativo”, que poderia englobar acordos
comerciais sem qualquer repercussao na concorréncia.

A nova resolucdo suprimiu essa lacuna, ao dispor que se consideram
“associativos” os contratos (@) com duracdo superior a 2 (dois) anos
em que houver (b.1) cooperagdo horizontal ou vertical ou (b.2)
compartilhamento de risco e (¢) que acarretem, entre as partes
contratantes, relacdo de interdependéncia.

Ainda segundo a resolucdo, havera (b.1) cooperacéo horizontal
(aquela entre concorrentes diretos) ou vertical (aquela entre
fornecedor e cliente de uma mesma cadeia produtiva) ou (b.2)
compartilhamento de risco que (c) acarreta relacao de
interdependéncia nos seguintes casos:

(i) Contratos em que as partes estiverem horizontalmente
relacionadas no seu objeto e em que a soma de suas participacoes no
mercado relevante afetado for igual ou superior a 20%; ou

(ii) Contratos em que as partes estiverem verticalmente relacionadas
no seu objeto e em que pelo menos uma delas detiver 30% ou mais
dos mercados relevantes afetados, desde que preenchida

! Artigo 88 da Lei do CADE c/c art. 1° da Portaria Interministerial n°. 994 de 30 de maio de 2012.
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pelo menos uma das seguintes condicOes: 1) o contrato estabeleca o
compartilhamento de receitas ou prejuizos entre as partes; ou 2) do
contrato decorra relagdo de exclusividade.

Gracas a nova caracterizacdo legal introduzida pela resolucdo, resta
mais claro que determinados contratos envolvendo propriedade
intelectual precisardo ser submetidos ao CADE, uma vez preenchidos
os critérios contdbeis e econdmicos pertinentes na operacdo. Assim,
por exemplo, quando forem ultrapassados os percentuais de
participacao no mercado acima referidos, um contrato de
licenciamento de tecnologia entre o detentor de uma patente e um
concorrente ou entre o titular e um fornecedor exclusivo devera ser
levado a apreciacdo da autarquia, especialmente se houver cldusulas
de limitacao de concorréncia entre as partes, como uma delimitacdo
de areas de atuacao, por exemplo.

Vale lembrar que a nova Lei do CADE, ao contrario de sua
predecessora, menciona expressamente o abuso de direitos de
propriedade intelectual como uma das muitas espécies de infragédo a
ordem econdmica (art. 36, 83°) e que o Tribunal da autarquia ja
julgou diversos contratos de licenciamento de tecnologia que lhe
foram voluntariamente submetidos anteriormente a nova resolucao.
Em muitos deles, as operagdes foram aprovadas com restricdes, pelas
quais se limitou a interferéncia da parte licenciante sobre a licenciada.

As penas previstas na legislacdo pelo descumprimento das normas
delineadas acima variam conforme a gravidade dos efeitos do ato de
concentracdo na concorréncia do mercado relevante, estando
previstas: a nulidade do ato, multa de no minimo 60 mil reais e a
possibilidade de aplicacdo de multa de 0,1% a 20% do faturamento
bruto anual da empresa e a proibicao de contratar com instituicoes
financeiras oficiais e de participar de licitagdes por no minimo cinco
anos, se o ato em si configurar uma infracdo a ordem econémica.

Para obter mais informacgodes, sintam-se a vontade para entrar em
contato conosco, seja por escrito ou pelo telefone, diretamente ao
seu contato usual em nosso escritorio ou para Gabriel Leonardos,
no e-mail Gabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com.
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