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RESUMO

No contexto da Internet das Coisas (loT), surge uma questdo relevante relacionada ao
patenteamento de tecnologias padronizadas, conhecidas como patentes essenciais. Este trabalho
busca analisar, do ponto de vista doutrinario, legislativo e jurisprudencial, como a negociacao
de licenciamento em termos FRAND (justos, razoaveis e ndo discriminatdrios) tem sido
aplicada no contexto brasileiro. Ao examinar 0s casos que chegaram ao ambito judicial no
estado do Rio de Janeiro, observa-se uma tendéncia de realizacdo de acordos de licenciamento
global antes do término dos processos judiciais, com uma significativa incidéncia de pedidos
liminares perante os tribunais estaduais. Nesse sentido, o estudo analisa a possibilidade, sob
uma perspectiva juridica, da influéncia das decisdes judiciais nas resolucdes de embates
envolvendo a possivel infracéo de patentes essenciais no Brasil. O trabalho explora os principais
conceitos relacionados ao sistema de patentes, a fim de fornecer uma base sélida para a analise
juridica. No contexto atual, em que o equilibrio entre os interesses dos titulares de patentes e
sua a funcdo social é um desafio, este estudo objetiva contribuir para a melhor compreensao
das préticas de licenciamento em termos FRAND no Brasil, sob o ponto de vista da
judicializacdo dos embates como mecanismo de protecdo dos direitos do titular da patente. As
conclusdes do trabalho fornecem insights sobre a influéncia das decisdes judiciais na celebragéo
desses acordos e suas implicacdes para o sistema de patentes brasileiro.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial; Patentes;
Licenciamento FRAND.



ABSTRACT

In the context of the Internet of Things (10T), a relevant question arises related to the patenting
of standardized technologies, known as essential patents. This paper seeks to analyze, from a
doctrinal, legislative and case law perspective, how the negotiation of licensing on FRAND
(fair, reasonable and non-discriminatory) terms has been applied in the Brazilian context. By
examining the cases that have reached the judicial sphere in the state of Rio de Janeiro, a trend
towards global licensing agreements before the end of legal proceedings can be observed, with
a significant incidence of preliminary injunction requests before state courts. In this sense, the
study analyzes the possibility, from a legal perspective, of the influence of court decisions in
the resolutions of disputes involving the possible infringement of essential patents in Brazil.
The paper explores the main concepts related to the patent system in order to provide a solid
basis for legal analysis. In the current context, where balancing the interests of patent owners
and their social function is a challenge, this study aims to contribute to a better understanding
of FRAND licensing practices in Brazil, from the standpoint of the judicialization of disputes
as a mechanism for protecting the rights of the patent owner. The conclusions of the paper
provide insights into the influence of judicial decisions on the conclusion of these agreements
and their implications for the Brazilian patent system.

Keywords: Internet of Things; Intellectual Property; Industrial Property; Patents; FRAND
Licensing.
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INTRODUCAO

A interconexdo entre dispositivos como celulares, eletrodomésticos, veiculos e até
mesmo residéncias inteiras através da conectividade de rede e softwares tem potencial
transformador para diversos setores essenciais, e esta estreitamente ligada ao desenvolvimento
e implementacéo de dispositivos conectados por meio de tecnologias de comunicagdo movel

atuais como wi-fi, bluetooth, 3G, 4G e 5G.

Tais padrdes de tecnologia mével sdo apenas exemplos de tecnologias padronizadas que
desempenham papel fundamental nesse processo de interconectividade, contexto tecnoldgico
conceituado como “Internet das Coisas” ou “Internet of Things” (IoT), que fornecem a
infraestrutura necessaria para que 0s mais variados tipos de dispositivos conectem- se entre si.
Contudo, por tras dessa revolugdo tecnoldgica surgem elementos de extrema relevancia néo s6
do campo da tecnologia em si, como também de importancia juridica e econdmica, como a
guestdo envolvendo o licenciamento de patentes de padrao tecnoldgico essencial, a protecdo do

direito patentario dos titulares e a importancia do fomento a inovacao.

Nesse contexto, € possivel perceber a relevancia das patentes como mecanismo de
protecdo e estimulo a inovagdo. Através da concessdo de direitos exclusivos, as patentes
promovem a busca por solu¢Ges inovadoras, impulsionando o progresso técnico e o
desenvolvimento de novas tecnologias. A partir desse ponto, surge o desafio de equilibrar os
interesses dos detentores de patentes essenciais e dos fabricantes que desejam implementar tais

tecnologias.

O licenciamento de patentes essenciais sob termos justos, razoaveis e nao
discriminatorios (FRAND, do inglés Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory), portanto, tem
sido proposto como um mecanismo para manter o equilibrio entre esses interesses, garantindo
a disseminagdo de inovagdes e a viabilidade econémica de implementacdo dos padrbes

tecnoldgicos.

Contudo, as tratativas de acordo para licenciamento ndo raro se revelam infrutiferas,

razdo pela qual o ajuizamento de acGes de infracdo perante a justica estadual acaba se revelando



uma opcao viavel a protecdo dos direitos dos titulares, além de acabar promovendo, como sera

detalhadamente visto ao longo desse trabalho, resolu¢es no ambito extrajudicial.

Portanto, no primeiro capitulo serdo definidos alguns conceitos essenciais a
compreensdo do tema, como conceitos basicos envolvendo o sistema de patentes, explorando a

sua definicdo, propdsito, bem como os requisitos para concessao patentéaria perante o INPI.

No segundo capitulo, iremos definir os conceitos de padrdes tecnologicos e 0 que sdo
patentes essenciais. Além disso, falaremos sobre a origem e objetivo dos licenciamentos em
termos FRAND, expondo 0s seus impactos em diversos setores da sociedade, introduzindo a
crescente importancia do estudo do desenvolvimento tecnoldgico frente ao contexto social

atual.

No terceiro capitulo, serdo introduzidos desafios juridicos e econémicos encontrados na
protecdo de patentes essenciais, com a exposicdo e analise da legislacdo brasileira disponivel
sobre o tema de patentes, bem como sua aplicacdo ao tema das patentes essenciais. Em seguida,
sera analisado o cenario juridico das acdes de infracdo de patentes essenciais ajuizadas no
Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2012 a marco de 2023. No fim
desse capitulo, elaboraremos o estudo de casos envolvendo patentes essenciais, analisando 0s
aspectos juridicos e econémicos bem como as implicacfes para empresas e 0 desenvolvimento
tecnoldgico no pais — em qual contexto ocorrem e como sdo enfrentadas pela jurisdicdo

brasileira.

Esta pesquisa propde, sem a pretensdao de esgotar o tema, a analise doutrinaria e
jurisprudencial, com a investigacdo de casos relevantes, a fim de compreender como as a¢oes
de infracdo de patentes essenciais tém sido decididas nos tribunais empresariais especializados
do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro. Através dessa analise, espera-se contribuir para a
compreensdo dos desafios e das oportunidades associadas ao licenciamento FRAND no
contexto das patentes essenciais, além de fornecer insights relevantes para stakeholders,

legisladores e profissionais envolvidos nesse campo.



CONCEITOS INTRODUTORIOS RELEVANTES SOBRE A PROPRIEDADE
INTELECTUAL E O OBJETO DE ESTUDO DESSA PESQUISA

1.1. Definicéo do conceito de propriedade intelectual e a sua importancia

A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), é uma agéncia
especializada da Organizacdo das Nacdes Unidas (ONU), estabelecida por meio de uma
Convencao redigida em 1967, com sede em Genebra e que possui como um de seus objetivos
promover a protecdo da propriedade intelectual por meio da cooperacéo e colaboracao entre 0s
Estados. Em sua Convencdo, a OMPI define que a propriedade intelectual engloba todos os
direitos relacionados a atividade intelectual nos campos industrial, cientifico, literario e

artistico.!

E conforme nos ensina Gama Cerqueira, costuma-se dar a “denominagao genérica” de
propriedade intelectual ao “conjunto dos direitos resultantes das concepcdes da inteligéncia e
do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles

pode resultar”.2

A capacidade intelectual humana e a atividade criativa da imaginacdo se manifestam
tanto nas artes e ciéncias como na esfera técnica e industrial, por meio de diversas obras. Essas
obras de diferentes géneros encontram protecéo legal e estabelecem uma variedade de relagdes

juridicas.®

Portanto, a protecdo a propriedade intelectual € um tema de grande relevancia nos
aspectos culturais e econémicos, sendo reconhecido internacionalmente. Além das leis, tratados
e convencdes internacionais que regulam os direitos de propriedade intelectual, cada pais possui
sua propria legislacdo especifica para os diferentes tipos de propriedade intelectual, devido a

ampla variedade de objetos que podem ser protegidos. Nesse ponto, importante destacar que o

1 CONVENGCAO que institui a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual. 28 de setembro de 1979.
Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf, acesso em: 22 fev 2023.

2 CERQUEIRA, Jodo Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 33.

3 Ibid., p. 33.


https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf

Tratado internacional é uma norma especial e, no sistema juridico do Brasil, os atos

internacionais ndo prevalecem sobre a norma Constitucional.*

E tendo em vista a necessidade de harmonizacao dos direitos de propriedade intelectual,
vez que cada pais possui sua legislacdo prépria, existem algumas organizac¢Ges internacionais
que objetivam justamente essa uniformidade. Alguns autores como Maria Edelvacy Marinho e
Liziane Paixdo Silva Oliveira pontuam a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) e a Organizacao Mundial do Comércio (OMC) como as principais organizacdes nesse
escopo. A OMPI seria responsavel pela administracdo de 26 tratados internacionais e a OMC
responsavel pelo Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados

ao Comércio (TRIPS), principal marco regulatdrio internacional sobre o tema na atualidade.®

Eliza Moreira de Castro sinaliza que, antes da assinatura do acordo TRIPS no ano de
1994, eram diversos os instrumentos legais que regiam a propriedade intelectual a nivel
internacional, com énfase a Convencdo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial
(Convencdo de Paris ou Convencédo da Unido de Paris — CUP), atualizada e ainda em vigor,

atualmente adotada por mais de 170 paises, a qual o Brasil foi o quarto pais signatario.®

E conforme ensina Denis Borges Barbosa, a Convengédo de Paris seria um contexto
necessario para a interpretacdo das normas do TRIPS, de modo que uma complementaria a
interpretacdo da outra.” Além disso, o acordo TRIPS traz a regra de um “balanceamento
equitativo de direitos e obrigacgdes, entre produtores e usuarios de tecnologia, numa forma que

conduza ao bem-estar econdmico e social”®.

Especificamente no Brasil, a propriedade intelectual possui status constitucional, sendo

considerada uma garantia individual conforme o inciso XXIX do artigo 5° da Constituicdo

4 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual. A aplicagdo do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2003, p. 16.

> MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paix&o Silva. O uso de precedentes judiciais de jurisdicdes
estrangeiras em matéria de propriedade intelectual. In: MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane
Paix&o Silva; SILVA, Solange Teles da (Org.). Dialogo entre juizes. Brasilia: UniCEUB, 2014, p. 211.

® CASTRO, Elza Moreira Marcelino de. O acordo TRIPS e a satde publica: implicacdes e perspectivas. Brasilia:
FUNAG, 2018, p. 75.

" BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual. A aplicagio do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2003, pp. 78-79.

8 Ibid. p. 81.



Federal de 1988. Esse dispositivo estabelece que a lei deve garantir aos autores de inventos
industriais um privilégio temporario para sua utilizagdo, além de protecdo para criacdes
industriais, marcas, nomes de empresas e outros sinais distintivos, levando em consideracao o

interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais.

Nesse ponto, é necessario enfatizar que a propriedade intelectual engloba uma ampla
gama de areas em seu escopo de protecéo, sendo a propriedade industrial apenas uma das suas
espécies, que visa garantir a exclusividade do uso e exploracdo comercial desses ativos,

proporcionando aos seus titulares certa vantagem competitiva no mercado.

Nas palavras de Gama Cerqueira:

Em sintese, podemos dizer que a exata inteligéncia e aplicacdo, das leis da propriedade
industrial estd subordinada, de um lado, aos principios da boa-fé e da lealdade nas
relagcbes comerciais e industriais e, de outro, ao principio da liberdade de comércio e
da industria, ndo se podendo perder de vista que ndo se trata de favores ou meras
concessdes, mas de verdadeira propriedade, apenas limitada pelos interesses da
coletividade, representada pelo Estado, e pelos direitos de terceiros.®

Dessa forma, percebe-se que a propriedade industrial desempenha um papel
fundamental na promocéo da inovacdo, na preservacao da livre concorréncia e no estimulo ao
investimento em pesquisa e desenvolvimento. O conceito de propriedade industrial, que sera
explicado em seguida, contribui para uma visdo mais abrangente dessa area fundamental no

contexto contemporéneo.

1.2. Introducéo ao conceito de propriedade industrial

Como visto, a Propriedade Industrial, conforme art. 1, 8 2, da Convencéo de Paris de
1883, seria caracterizada como o conjunto de direitos que abarcam a protecdo a modelos de
utilidade, patentes de invengdo, desenhos ou modelos industriais, marcas de fabrica ou
comeércios, marcas de servico, nome comercial e as indicacbes geogréficas, bem como a
protecdo a concorréncia desleal’®. A Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279, de 14 de maio

de 1996, regula direitos e obrigacgdes relativos a propriedade industrial em territorio nacional.

® CERQUEIRA, Jodo Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010, pp. 124-125.

10 |bid. p. 37.



Os direitos industriais sdo outorgados pelo Estado por intermédio do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal. O direito de exploracéo exclusiva do objeto
da patente ou do registro surge a partir da concessao correspondente, sendo necessario obter a
concesséo do INPI para reivindicar o direito de explorar economicamente com exclusividade

qualquer invengdo, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca.!!

Neste capitulo, tendo em vista o enfoque do trabalho em relacao a protecéo das patentes
atreladas a um padrdo técnico essencial, vamos nos ater a definicdo dos conceitos de patente,

sua importancia e requisitos para concess&o.

1.3. Definigéo de patentes

No artigo 6° da LPI, é determinado que sera assegurado ao autor de invencdo ou modelo
de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condicdes
estabelecidas em Lei. A patente entdo, é um direito concedido pelo Estado, que confere ao
titular a exclusividade na exploracdo de uma determinada tecnologia por um determinado

periodo.*?

Segundo Denis Borges Barbosa, a legislacdo estabeleceria ao titular da patente um
direito limitado pelo tempo, previamente determinado, como uma espécie de compensacao ao
acesso do publico aos conhecimentos essenciais da inven¢do, quando esta ndo mais for
exclusiva do inventor. Tal abordagem estatal partiria do pressuposto de que é socialmente mais
produtivo, nessas circunstancias, trocar a exclusividade de fato (mantendo o segredo da
tecnologia) pela exclusividade temporaria de direito.™

No mesmo sentido ensina Gama Cerqueira, ao asseverar que “A patente ndo cria, mas

apenas reconhece e declara o direito do inventor, que preexiste a sua concesséo e lhe serve de

11 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 23 Ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2011,
p. 207.

12 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugéo a Propriedade Intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010. p. 295.

13 1bid., p. 295.



fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e ndo atributivo da

propriedade.”. 1

Em sintese, trata-se de uma espécie de contrato entre o inventor e a sociedade,
estabelecido com o objetivo de equilibrar os interesses do titular dos direitos de propriedade
industrial e os consumidores da sociedade como um todo. Tal contrato baseia-se no
entendimento de que a divulgacéo do conhecimento é benéfica para o avancgo tecnoldgico e o
bem-estar coletivo. Ao revelar sua invengdo em troca dos direitos exclusivos temporarios, o
inventor entdo contribui para o progresso da sociedade, enquanto ainda obtém os beneficios
financeiros do monopdlio temporario concedido pela patente’. E conforme assevera Gama

Cerqueira:

[...] certo é que as leis da quase totalidade dos paises concedem ao inventor, sob certas
condicOes, o direito exclusivo de usar e explorar a invengdo, mas limitam esse direito
a certo prazo considerado suficiente para permitir ao inventor que tire de sua criacéo
um proveito legitimo. Mantém-se, pois, as leis, entre os extremos de recusar ao
inventor qualquer direito ou de consagrar a perpetuidade de seu privilégio; e assim se
conciliam os interesses antagonicos do inventor e da coletividade.®

Portanto, conforme explica Gama Cerqueira, o direito do inventor ndo é perpétuo,
findando necessariamente em determinado periodo. Desse modo, o objeto da invencdo que, até

certo momento, era de propriedade exclusiva do autor, torna-se propriedade comum.

Nesse contexto, € importante destacar que o direito do inventor é um direito de natureza
privada patrimonial, “de carater real, constituindo uma propriedade temporaria e resoluvel, que
tem por objeto um bem imaterial”.!” O artigo 5° da Lei 9.279/96 dispde que se consideram, para
efeitos legais, bens moveis os direitos de propriedade industrial. Desse modo, essa
temporariedade teria causa na prépria natureza dos objetos imateriais, destinados a, apos algum

tempo, abandonar a esfera da personalidade para tornarem-se algo de uso comum.'®

14 CERQUEIRA, Jodo Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 37.

15 RYAN, M. P. Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics of Intellectual Property Rights.
Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998. Citado por GANDELMAN, p. 44-48.

16 CERQUEIRA, Jodo Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol. 1, Tomo 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010. p. 136.

7 1bid. p. 142.
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Estabelecidos os fundamentos e objetivos do sistema de protecdo de patentes, cumpre
esclarecer que a patente de invencdo é expedida pela administracdo publica mediante o
cumprimento de certos requisitos e formalidades legais, sendo “o ato pelo qual o Estado
reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invencéo
pelo prazo da lei”,*° de forma que é simultaneamente a prova do direito do inventor, bem como
o titulo legal para seu exercicio. Conforme assevera Gama Cerqueira, em sentido figurado

significaria o proprio privilégio.?

Nesse sentido, o artigo 8° da Lei de Propriedade Industrial (LPI), em conformidade com
o0 artigo 27.1 do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(Acordo TRIPS), estabelece trés requisitos essenciais que devem ser atendidos para a concessao
de uma patente de invencdo: novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial?. Cada um

desses requisitos sera explicado detalhadamente a seguir.

1.4. Requisitos de patenteabilidade

Antes de adentrar na conceituagdo sobre o que seriam 0s requisitos de patenteabilidade,
é necessario estabelecer alguns conceitos técnicos para a exata compreensao de tais requisitos.
Conforme elucida Denis Borges Babosa, um invento seria “uma solucdo técnica para um

problema técnico”??

, uma nog¢éo que derivaria do texto constitucional, enquanto uma invencgao
seria objeto da patente de invencdo. Portanto, invento seria um termo mais genérico, enquanto

invenc&o seria um termo especifico?s,

As diretrizes de Exame do INPI determinam que uma invengdo necessariamente devera
apresentar carater eminentemente técnico e realizdvel em algum campo tecnoldgico. A
invencdo, portanto, precisa estar inserida em um setor técnico, resolver um problema técnico e

possuir um efeito técnico. Desse modo, € necessario que seja evidenciado no pedido de depdsito

19 |bid. p. 140.
20 |hid, p. 140.

21 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual. A aplicagdo do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2003, p. 65.

22 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugéo a Propriedade Intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010. p. 296.

2 1bid., p. 296.



de patente qual o problema técnico a ser resolvido, qual a solugao proposta e quais seriam 0s

efeitos técnicos alcancados.?

Gama Cerqueira assevera que o inventor nao pode se apropriar de no¢oes e processos
que ja se encontrem no dominio comum, de modo que nao pode também reivindicar descobertas

desse conjunto de circunstancias como se fossem suas. Nesse sentido, ensina o Autor:

Néo se contesta que em toda invengdo ha uma parte nao original, que lhe serve de
suporte; mas o direito do inventor ndo recai sobre aquilo que ja pertence ao dominio
comum, sendo apenas sobre a sua criacéo, isto €, sobre a inovacéo por ele realizada.?®

Isso posto, é importante frisar que na terminologia juridica brasileira o direito do
inventor denomina-se privilégio de invencéo, e o titulo que comprova tal privilégio é o que
seria determinado como patente de invengéo. Tais expressdes ndo se confundem, posto que o
privilégio é proprio do direito do inventor, enquanto a patente trata-se do titulo legal de seu
exercicio®®. Denis Borges Barbosa esclarece que na nogdo constitucional de invento estaria

abrangida, de maneira 6bvia, tanto a invenc¢do quanto o modelo de utilidade.?’

Esclarecemos que a tutela do direito sobre a invencao é subordinada pela legislacdo a
obtencdo de uma patente que, nesse cenario, possui como finalidade primordial assegurar o
direito exclusivo, absoluto e temporario ao inventor no que diz respeito a exploracédo do seu

invento.28

Portanto, tendo em vista a natureza declaratéria das patentes, importante observar que a
patente assevera meramente presuncdo da existéncia de uma invencdo, sendo expedidas em
todos os paises com ressalvas a direitos de terceiros e sem garantia governamental quanto aos

requisitos de invencdo. Assim, existe a possibilidade de que a patente possa ser posteriormente

24 Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) Resolugéo n° 169/2016, da Presidéncia e da Diretoria de
Patentes, de 15 de julho de 2016.
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invalidada, caso seja judicialmente atestado que a patente foi indevidamente concedida, por ndo
atender aos requisitos de patenteabilidade.?

E além de ser limitado no tempo, a propriedade da invencdo também é delimitada pelo
territorio, tendo em vista que, nos termos estabelecidos pela CUP, a protecdo legal estd
restringida ao territdrio do pais em que foi concedido o privilégio, com ressalvas as exce¢oes
das regras de extraterritorialidade. Assim, a propriedade se torna objeto de privilégios
independentes, em cada demarcacéo territorial, sendo as patentes reguladas pelas legislacdes
locais. Neste trabalho, vamos nos ater as regras gerais de pedido e concessdao de patente, nos
moldes dos tratados internacionais dos quais o Brasil € signatario, com enfoque na regulacdo

legislativa nacional.

Feita breve introducdo sobre a relevancia do atendimento dos requisitos de
patenteabilidade a adequada concessdo das patentes de invencao, passaremos a esclarecer cada

um dos requisitos com base em defini¢oes legislativas e doutrinarias.

1.4.1. Aplicacdo Industrial

A Lein. 9.279/96 dispde em seu artigo 15 que “A invengdo e o modelo de utilidade séo
considerados suscetiveis de aplica¢do industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de industria.”. Ou seja, em termos simplorios, a invengdo possui aplicagdo

industrial quando pode ser produzido ou utilizado em qualquer tipo de industria.

Denis Borges Barbosa pontua que todas as legislagfes nacionais, seja direta ou
indiretamente, adotam ““a exigéncia de que o invento seja a solugdo de um problema técnico,

ou seja, pertinente a qualquer tipo de indtstria”®.

Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 das Diretrizes de exame do INPI de 2016 determinam o seguinte

em relacéo a aplicacdo industrial:

29 |bid. p. 141.

30 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010. p. 333.



2.1 O artigo 15 da LPI determina que a invencdo é considerada suscetivel de aplicacéo
industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria. O
conceito de aplicacdo industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto
ao seu significado, sendo aplicavel também as indUstrias agricolas e extrativas e a
todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.2 O termo industria deve ser compreendido como qualquer atividade de carater
técnico e que ndo tenha carater individualizado, ou seja, personalizado e/ou especifico
para um unico individuo, sem caracteristica de repetibilidade. Exemplo: Um método
de arremessar uma hola de basquete por um individuo ndo apresenta aplicacéo
industrial.

2.3 Considerando o fato de que uma industria ndo existe no sentido de fazer ou usar
algo que ndo tenha uma finalidade conhecida, é necessario que a invencao pleiteada
tenha uma utilidade e que o relatorio descritivo identifique qualquer forma préatica de
exploré-la. Dessa forma, concepgdes puramente abstratas ou indica¢Oes especulativas
nao satisfazem o requisito de aplicacdo industrial .3

Portanto, a expressao “aplicacao industrial” utilizada na LPI ndo deve ser interpretada
de maneira isolada e literal, sendo, em verdade, um conceito flexivel e ligeiramente mais
abrangente, relacionado & utilidade do invento e a capacidade de satisfazer necessidades

praticas da industria, dotado de carater técnico.

1.4.2. Novidade

Fabio Ulhoa Coelho pontua que para a obtencdo de um direito industrial, ndo bastaria
que a invencdo ou modelo de utilidade sejam originais, por tratar-se de caracteristica
relacionada a subjetividade do criador. Portanto, seria necessario que a criacdo ndo seja

conhecida pela comunidade cientifica, técnica ou industrial, ou seja, pelos experts da area.*?

Autores como Denis Borges Barbosa atribuem status constitucional ao requisito da
novidade, por estar ligado ao principio fundamental da livre concorréncia, tendo em vista que
apenas o que nao caiu em dominio publico pode ser dotado de exclusividade legal sem violagédo

a liberdade da concorréncia.

A definicdo legislativa, conforme o artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) € a

de que a invengéo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos

31 Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) Resolugdo n° 169/2016, da Presidéncia e da Diretoria de
Patentes, de 15 de julho de 2016.

32 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 23 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2011.
p. 108.



no estado da técnica. No § 1° € esclarecido que o estado da técnica € tudo aquilo acessivel ao
publico antes da data do depdsito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior, com ressalvas

as excecOes dos artigos 12, 16 e 17. No paragrafo segundo é estabelecido o seguinte:

§ 2° Para fins de aferi¢do da novidade, o contelido completo de pedido depositado no
Brasil, e ainda nao publicado, sera considerado estado da técnica a partir da data de
deposito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subsequentemente.

Assim, importa esclarecermos as exce¢des aplicaveis ao requisito de novidade.

1.4.2.1. Exceg0es ao requisito de novidade

A LPI determina que serdo excec¢des ao requisito de novidade as patentes com pedido
de prioridade ou ainda dentro do periodo de graca. Cada um dos conceitos serd explicado a

sequir.

1.4.2.2. Periodo de Graca

O artigo 12 da LPI determina que ndo sera considerada como estado da técnica a mera
divulgacdo de uma invencdo ou modelo de utilidade, desde que ocorra durante os 12 meses que
antecedem a data de depdsito ou de prioridade do pedido de patente. Esse periodo de 12 meses

é conhecido como periodo de graca.

De acordo com a previsao legal, a divulgacdo do invento ndo sera considerada como
estado da técnica se for promovida pelo proprio inventor, pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) através de publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor com base em informacdes obtidas dele, ou por terceiros que tenham
obtido as informagdes diretamente ou indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por

ele realizados.?*

3 BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Planalto. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 18 de marco 2023. Acesso em 25 mai. 2023.

% BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Planalto. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 18 de marco 2023.



Essa disposicao legal tem como objetivo proporcionar um periodo em que o inventor
pode divulgar publicamente sua invencdo, possuindo um carater protecionista, voltado ao
inventor individual ou pequena empresa que tenderiam a perder o direito de requerer a patente
por divulgarem o invento antes do deposito. Denis Borges Barbosa esclarece a necessidade do
balanceamento entre os interesses da comunidade, de ter a tecnologia em conhecimento publico,

com a protecdo do inventor, que pode ser o elo mais fraco nesse contexto.®

1.4.2.3. Direito de prioridade

O Direito de prioridade desempenha um papel fundamental no sistema de patentes,
garantindo protecao e incentivo aos inventores. Ele permite que um inventor ou requerente de
patente solicite protecdo em diferentes paises, com base em um primeiro pedido de patente
depositado em qualquer pais membro da Convencdo da Unido de Paris (CUP) ou da
Organizacdo Mundial do Comércio (OMC). A norma contida no artigo 16 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI) dispbe que sera assegurado direito de prioridade ao pedido de

patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil ou organizacao internacional.

Segundo os Decretos n. 16.056 de 31 de dezembro de 1929 (Convencdo de Haia) e n.
75.572 de 08 de abril de 1975 (Convencéo da Unido de Paris), quando um inventor deposita um
pedido de patente em um pais signatario dessas convencdes, ele recebe um prazo de prioridade
de doze meses para os privilégios de invencdo e seis meses para 0s desenhos industriais ou
modelos de utilidade para depositar pedidos de patente relacionados em outros paises
membros.*® Durante esse periodo, qualquer novo pedido de patente feito em outros paises sera
considerado como se tivesse sido depositado na mesma data do primeiro pedido, garantindo

assim o direito de prioridade.

Um Tratado que também possui relevancia em matéria de patentes é o Patent
Cooperation Treaty ou, em portugués, Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes, tambeém
chamado de PCT. Esta em vigor pelo Dec. 81742 de 1978, sendo subsidiario a Convencéo de

35 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducédo a Propriedade Intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010. p. 330.
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Paris, e regulando determinados estagios do processo de concessdo de patentes. Administrado
pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Tratado unifica o deposito e a

publicagdo dos pedidos de patente.®’

O Tratado de Cooperacao possibilita 0 depdsito de uma patente de invencao em varios
paises de maneira simultanea, desde que os paises sejam signatarios do Tratado — 0 que é
justamente o caso do Brasil. Essa unificacdo possui como objetivo impedir a repeticao de etapas
do processo de depdsito das patentes em cada pais membro, criando uma busca e um exame
preliminar, ambos internacionais, sem vincular as decisfes independentes dos Escritorios

responsaveis pela concessdo das patentes de invencéo de cada pais.®

E de acordo com o artigo Artigo 2°, inciso xi, do PCT, em relacdo a data de prioridade,
é considerado o dia do dep6sito do pedido mais antigo cuja prioridade se reivindica como a data
de prioridade e, quando ndo houver reivindicacdo, considera-se a data do deposito

internacional. 3°

Assim, em suma, é possivel afirmar que o Direito de prioridade industrial € um
instrumento juridico que possibilita aos inventores obter protecdo mais ampla para suas
invencbes. A LPI, em seus artigos 16 e 17, estabelece as bases legais para a admissdo da
prioridade, assegurando a devida protecdo aos direitos dos inventores e promovendo 0 avango

tecnoldgico.

3" BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugéo a Propriedade Intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010, p. 171.
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1.4.3. Atividade Inventiva

Fazendo ponte com a importancia de que o invento seja a solucdo de um problema
podemos definir atividade inventiva como um dos requisitos mais essenciais na avaliacdo da
patenteabilidade de uma invenco.*’ O artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), define
que a invengdo possui atividade inventiva sempre que ndo decorra de maneira ébvia ou evidente

do estado da técnica para um técnico no assunto.

Denis Borges Barbosa ensina que a ndo obviedade importa a avaliacdo de questfes de
fato e de direito, envolvendo a andlise do conteldo das anterioridades, suas diferencas em
relacdo ao invento, observado o nivel de complexidade do campo da técnica da invencao. Para
gue seja apurada a ndo obviedade, é necessaria a analise de elementos como a) o tempo
decorrido desde a anterioridade até o deposito do invento, b) efeito surpreendente ou
inesperado; ¢) o resultado aperfeicoado; e d) vantagens consideraveis de cunho econémico ou

técnico.*!

As diretrizes de exame do INPI de 2016 estabelecem a novidade e a atividade inventiva
como critérios absolutamente distintos. De acordo com as diretrizes, uma invencédo sé apresenta
atividade inventiva se for considerada nova. Por sua vez, o termo "6bvio ou evidente" utilizado
no artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial (LP1) significa aquilo que é derivado do estado da
técnica, sem exigir o exercicio de qualquer capacidade ou habilidade além do que seria esperado

de um técnico especializado no assunto.*?

Assim, se um técnico especializado seria capaz de chegar a mesma invencao de forma
I6gica com base no estado da técnica, a invencdo é considerada Obvia e ndo apresenta uma
solucdo inesperada. Portanto, ela ndo é passivel de protecdo por falta de atividade inventiva e

ndo pode ser patenteada.

40 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducéo a Propriedade Intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen
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1.5. A concessdo da patente

Caso um inventor queira realizar um deposito de patente no Brasil, € necessario elaborar
um pedido de deposito que contenha relatorio descritivo, quadro reivindicatorio, um resumo da
invencdo, desenhos (se for o caso) e listagem de sequencias no caso de pedidos na &rea de
biotecnologia. Com o0 pagamento da guia GRU, cabe ao depositante acompanhar o pedido

administrativo depositado perante o INPI.%3

Caso sejam cumpridos os requisitos de patenteabilidade estabelecidos, a patente é
considerada valida e concedida por meio de publicacdo na Revista de Propriedade Intelectual
(RPI) subsequente. E importante destacar que o acorddo proferido no julgamento da ADI 5529
declarou a inconstitucionalidade do antigo paragrafo unico do art. 40 da LPI, que estabelecia
um prazo minimo de 10 anos de vigéncia da patente, a contar da data de concessao da respectiva
patente.** Dessa forma, de acordo com o caput do art. 40 da LPI, o prazo de protecdo da patente

de invencdo é de 20 anos a partir da data do deposito, e de 15 anos para modelos de utilidade.

Ademais, é importante ressaltar a responsabilidade do INPI no processo de analise dos
pedidos depositados e da concessao de patentes de invencao, principalmente tendo em vista a
funcg&o social dos inventos, conforme expde Eduardo Magrani:

O Estado, por meio do érgéo responsével pelo registro de patentes, deve estar atento
ao cumprimento dos requisitos patentarios, visto que a concessdo do monopodlio de
exclusividade sobre uma criacdo intelectual deve visar também a fung&o social dessa
criacdo, e, para tanto, esta deve atender a uma necessidade da sociedade.®

Apds estabelecermos os conceitos fundamentais para compreender o que é uma patente
e a relevancia desse titulo, no proximo capitulo abordaremos o tema das "patentes essenciais",
introduzindo alguns conceitos fundamentais como internet das coisas, interconectividade e

padrdes tecnoldgicos.

43 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Guia Basico de Patentes. Brasilia: INPI, 2022. Disponivel
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TECNOLOGIAS PADRONIZADAS E PATENTES ESSENCIAIS

2.1. Interconectividade e Internet das Coisas (1oT)

Eduardo Magrani explica que a expressao “Internet das Coisas” ou “Internet of Things”
(IoT) é usada para descrever a conectividade e interacao entre varios tipos de objetos no dia a
dia, que utilizam a internet como meio de conexao. A sigla, portanto, faz referéncia a um
contexto em que pessoas, objetos, dados e ambientes virtuais interagem entre si no espaco e no

tempo. 4

A interacdo entre pessoas e objetos em um novo paradigma € viabilizada pelo avanco
de diversas tecnologias de transmissdo de dados. Entre as mais populares na atualidade,
destacam-se o GPS, Wi-Fi, o Bluetooth e a identificacdo por radiofrequéncia, ou RFID. %’

Para permitir a autenticacdo desses objetos e dispositivos, facilitando sua conexao com
a internet e as vastas bases de dados disponiveis, é necessario um sistema eficaz de
identificacdo. Nesse contexto, entram em cena as tecnologias de Identificacdo por
Radiofrequéncia (RFID). Essas tecnologias possibilitam a identificacdo Unica e rastreabilidade
dos objetos por meio do uso de sinais de radio, o que amplia a capacidade de interacdo e controle

desses dispositivos na loT.*

Um estudo realizado em 2017 por um consorcio de instituicdes sob encomenda do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) em parceria com o
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicacdes (MCTIC) apontou como
principais nichos tecnoldgicos os segmentos do agronegdcio, salde, cidades inteligentes e a

inddstria*®.

Em razdo do potencial do ecossistema de 10T para gerar eficiéncia e produtividade em

empresas, entre 0s anos de 2018 e 2021 o nimero de empresas que iniciaram 0 processo de

6 Ibid. p. 44.

47 Ibid, p. 46.

“8 |bid, p. 46.

49 BNDES e MCTIC. Internet das Coisas: Um plano de agéo para o Brasil. Verséo 1.1, Brasilia. 2017. Disponivel
em: < https://www.bndes.gov.br/wps/wem/connect/site/269bc780-8cdb-4b9b-a297-53955103d4c5/relatorio-
final-plano-de-acao-produto-8-alterado.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m0jDUok >. Acesso em 25 mai. 2023.



implementacdo do 10T cresceu 25% no Brasil, com um total de 57% j& em processo de

implementac&o.*

Uma premissa fundamental deste estudo foi o reconhecimento de que o Brasil enfrenta
limitacOes de recursos humanos e financeiros para alcancar uma posicao de destaque global na
loT, uma competigéo acirrada liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul.
Além disso, o pais ndo possui a mesma capacidade para se posicionar entre as nacdes que
buscam exceléncia em areas tecnoldgicas especificas. No entanto, o Brasil pode aspirar a se
tornar uma referéncia entre os paises emergentes e fortalecer sua inddstria, impulsionando a
exportacdo de produtos nacionais e aprimorando a eficiéncia e a competitividade tanto no setor

publico quanto no privado.>!

Nesse contexto da Internet das Coisas (l1oT), é importante destacar que a maioria dos
produtos e servigos disponiveis no mercado estdo em conformidade com um ou mais padroes
técnicos voluntarios ou obrigatorios, baseados em tecnologias patenteadas. Por exemplo, o setor
de telecomunicacbes moveis € impulsionado por uma forte dependéncia da padronizacéo, que
compreende muitas inovacgdes protegidas por patentes. As redes 2G (GSM), 3G (UMTYS), 4G
(LTE), 5G e WiFi dependem de milhares de tecnologias patenteadas para funcionar. Esses
padrGes de comunicacdo também sdo fundamentais para o desenvolvimento da sociedade
hiperconectada, por exemplo, no campo da Internet das Coisas em setores como eletrénicos de

consumo, industria automotiva e industria de rede elétrica.%?

O tema das patentes essenciais na Internet das Coisas entdo ganha destaque por sua
importancia na promocdao da inovacdo, no exercicio da funcdo social do fomento a inovacao e
na garantia de um ambiente de negdcios justo. O entendimento, a regulamentacdo e a gestao
adequada dessas patentes essenciais sdo fundamentais para a criacdo de um ecossistema
equilibrado, incentivando o desenvolvimento tecnologico e facilitando a colaboracgéo entre os

diversos setores envolvidos.

S0 PAETE, Luiz Gustavo. Mais de 40% das empresas brasileiras planejam investir em loT. Forbes. Brasil. 02
de maio de 2022. Disponivel em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/05/mais-de-40-das-empresas-
brasileiras-planejam-investir-em-iot/>. Acesso em 28 mai. 2023.
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2.2. Padrdes tecnoldgicos

Tanto o sistema de padronizacdo quanto o sistema de propriedade intelectual sdo de
importancia fundamental para nossa sociedade, que se torna cada vez mais tecnolégica: ambos
0s sistemas tém como objetivo promover a inovagdo e contribuir para o bem-estar geral. Eles
trazem solugdes tecnoldgicas que sdo importantes em nossa vida cotidiana, e hd uma forte
expectativa de que novas solucdes tecnoldgicas possam nos ajudar a enfrentar os grandes
desafios da sociedade nas areas de energia, transporte e mobilidade, meio ambiente e

sustentabilidade, salide e bem-estar.*®

Denis Borges Barbosa esclarece que a elaboracdo de normas, padrdes e especificacdes
técnicas sdo realizadas de maneira cooperativa por diversos agentes econdmicos e entes
técnicos publicos, como uma espécie de “obra técnica coletiva”, de modo a permitir a
interconectividade que atualmente presenciamos, sem prejuizo da liberdade de iniciativa e de

competicéo.>

Nesse sentido, esclarecemos que a padronizacao tecnoldgica é fomentada a nivel global
pelas chamadas Standard-setting Organizations (SSOs) ou Developing Organisations (SDOS)
cujo principal objetivo é, justamente, a padronizacao de tecnologias. Assim, os padrdes técnicos
sdo estabelecidos por meio de um processo de consenso entre 0s membros dessas

Organizagdes.>®

Alguns exemplos de entidades SSO, sdo a European Telecommunications Standards
Institute (ETSI), European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) e
European Committee for Standardisation (CEN), todas responsaveis por estabelecer padrdes

técnicos na Unido Europeia. °

5 EUROPEAN COMISSION. Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents. Rudi
Bekkers et al., Editor: Nikolaus Thumm, 2020. Disponivel em: <
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>. Acesso em 05 jun. 2023, p. 25.
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As especificacOes técnicas, especialmente para o padrdo LTE (4G) e outros padroes de
telecomunicagdo celular, sdo elaboradas por meio do consércio conhecido como "3rd
Generation Partnership Project” (3GPP). Esse consorcio é composto por sete organizagdes
internacionais dedicadas ao desenvolvimento de padrdes de telecomunicacdes. Essas
organizacdes representam paises como Japdo, Estados Unidos, China, Europa, India e Coreia
do Sul.®" Através da colaboracéo dessas entidades, sdo estabelecidas as diretrizes e as normas
técnicas que impulsionam o avanco e a interoperabilidade das tecnologias de comunicacgéo

celular em todo o mundo.

Muitos 6rgéos especializados na elaboracdo de padrdes técnicos estabelecem em seus
estatutos o dever de declarar quais patentes seriam essenciais para exercer certo padrao. Denis
Borges Barbosa pontua, inclusive, que existem instrumentos institucionais cujo objetivo é

justamente confirmar a essencialidade dos titulos declarados.>®

Uma vez gque o padrao é estabelecido, especialmente no caso em que acaba sendo criado
todo um mercado circunscrito por essa tecnologia padronizada, ha potencial de que ocorra a
chamada “clausura tecnoldgica”, que precisa ser ativamente tratada pelos instrumentos de

direito.>®

A titulo de exemplo, smartphones atuais utilizam uma série de padrdes tecnoldgicos,
incluindo diversos relacionados a comunicacdo sem fio, tais como 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi e
BlueTooth. Na préatica, padrfes tecnoldgicos podem envolver centenas ou dezenas de centenas
de familias de patentes envolvendo centenas de milhares de patentes nacionais, ja que diversas
empresas declaram suas patentes para um mesmo padrdo®®, como serd demonstrado mais
adiante, ndo necessariamente cada uma dessas patentes cobre todos os aspectos da tecnologia

padronizada.

573GPP. Introducing 3GPP. Disponivel em: <https://www.3gpp.org/about-3gpp/about-3gpp>. Acesso em 10
mar. 2023.
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2.3. Patentes Essenciais

Denis Borges Barbosa esclarece que a declaracdo de essencialidade de uma patente em
relacdo a um determinado padrdo é feita pelo préprio titular da patente, por meio de uma
autodeclaragdo apresentada a SSO. O autor também destaca que as patentes essenciais devem
ser declaradas com a maior precisdo possivel. Muitos 6rgaos especializados na elaboracéo de
padrdes inserem em seus respectivos estatutos, com o objetivo de evitar que o padrdo seja
copiado por um participante do grupo ou terceiro, o dever de declarar quais as tecnologias

essenciais para exercer certo padréo. ®*

Patentes essenciais podem ser definidas como patentes para invengdes cuja exploracéo
seja essencial para o exercicio de certas atividades empresariais ou, em outras palavras, aguelas
necessarias para o atendimento de um padréo tecnoldgico determinado.®? Tais padrdes sdo
estabelecidos por agentes econdmicos distintos, e possuem como 0 objetivo maior simplificar
a interoperabilidade de diferentes dispositivos, promovendo a integracdo e complementaridade
entre produtos e servicos distintos. Essa pratica € amplamente adotada no setor de
telecomunicacdes, e os DVDs também representam um exemplo em que foram aplicadas as
chamadas "patentes essenciais”, do inglés “Standard Essential Patents”, também referidas
como SEPs®,

De acordo com informacgfes do Landscaping study on Standard Essential Patents
(SEPs) realizado pela IPlytics GmbH e promovida pela Comissdo Europeia em 2016, 0s
principais setores de “familias” de patentes SEP estdo concentrados nos seguintes setores

industriais®:

61 1bid. p. 4.
62 1bid. p. 1.
8 1bid. p. 1.
8 |PLytics. Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs). Dr. Tim Pohlmann Prof. Dr. Knut Blind.
2016. Disponivel em:

<https://www.iplytics.com/wpcontent/uploads/2017/04/Pohlmann_IPlytics_2017_EUreport_landscaping-
SEPs.pdf>. Acesso em 02 jun. 2023.



Figura 1: Familias de patentes SEP x Setores Industriais
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Fonte: IPlytics (2016)

Como é possivel observar, a maioria das patentes SEP declaradas esté relacionada aos
setores de comunicacdo digital e telecomunicacdes, seguidas por tecnologia audiovisual e
tecnologia da computacdo. No entanto, apenas algumas poucas patentes SEP declaradas estédo
relacionadas aos setores de maquinas elétricas ou de transporte. A previsao do instituto foi a de
que os Ultimos setores provavelmente aumentariam nos anos subsequentes, em vista de projecao

para langamento de tecnologias futuras, como veiculos conectados ou a Internet das Coisas.%

2.4. Licenciamento de patentes essenciais

As organizacOes envolvidas na definicdo de padrbes desenvolveram regras e praticas
muito relevantes, com o objetivo de garantir o licenciamento, de maneira eficiente, de patentes
essenciais a um padrdo tecnoldgico. Um ambiente de licenciamento tranquilo é essencial para
0 sucesso de um padrdo, justamente por auxiliar a obter uma difusdo ampla e rapida da
informacdo e da inovagdo ao publico, bem como proporciona aos detentores de patentes um
retorno adequado sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ele também

oferece a todos 0s usuérios do padrao acesso justo as tecnologias por um custo razoavel.

% 1hid.
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Assim, passamos a analisar os tipos de licenciamento que podem ser adquiridos por

terceiros interessados em utilizar a tecnologia de um padréo tecnoldgico essencial.

2.4.1. Patent Pools

Segundo Denise Freitas Silva, um pool de patentes é:

Um acordo celebrado entre diversos detentores de patentes a fim de que essas sejam
compartilhadas entre si e para que esse portifolio de patentes sejam licenciados como
um pacote para terceiros (QUINT, 2008). De acordo com USPTO (2000) um pool é
formado por dois ou mais titulares de patentes que licenciam suas patentes entre si ou
para uma entidade administrativa especificamente criada para esse propdsito. Eles
muitas vezes sdo formadas quando varias tecnologias patenteadas sdo necessarias para
produzir um produto padronizado (USDOJ e FTC, 2007).

Dessa forma, a titulo de exemplo, um titular de uma patente essencial pode licenciar
todos os membros do “pool” para que possam utilizar a tecnologia que permite a comunicagdo
de um celular com uma antena receptora, enquanto um outro titular pode fornecer a licenga aos
demais da sua patente que melhora a recepcdo do respectivo sinal — as tecnologias acabam se

complementando, e podem ser utilizadas por licenciamentos concomitantes.®

Denis Borges Barbosa pontua como o maior problema dos pools de patentes a jungéo
de um conjunto de agentes econdmicos cujo interesse converge s6 para um mercado, o que pode
acabar ocasionando a exclusdo de terceiros do beneficio desse mercado. Aqueles que nédo
contribuiram para fazer o padrdo, por vezes sao excluidos ndo s6 do pool, mas também do
mercado.®® E é justamente para evitar esse tipo de exclusdo que é adotado o licenciamento em
termos FRAND.

7 SILVA, Denise Freitas. Pools de patentes: impactos no interesse publico e interface com problemas de
qualidade do sistema de patentes. Tese (Doutorado em Ciéncias, em Politicas Publicas Estratégias e
Desenvolvimento) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2012. p. 41.
% BARBOSA, Denis Borges. Patentes, padrdes técnicos e ofertas de licenga FRAND em direito brasileiro.
2014. p. 5.
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2.4.2. Licenciamento em termos FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)

Quando uma patente é considerada essencial em relacdo a um padrao técnico, o titular
assume o compromisso perante a SSO de conceder licengcas nao-exclusivas a qualquer
implementador interessado. Essas licencas devem ser oferecidas em bases justas, razoaveis e
ndo discriminatorias, conhecidas como termos FRAND (fair, reasonable and non-
discriminatory). Isso significa que o titular de uma patente SEP tem o direito de receber
royalties de todos os implementadores, mas, a0 mesmo tempo, esta obrigado a oferecer licencas
de forma continua e vinculante a todos os interessados que estejam dispostos a aceitar os termos
FRAND.®

Caso o titular decida ndo se submeter a esse comprometimento, a SSO vai se certificar
que o padrdo desenvolvido ndo requer o uso da patente de invencdo em questao, nesse cenario
hipotético.”* Portanto, é possivel afirmar que todo titular de uma patente classificada como
essencial por uma SSO é necessariamente obrigado a ofertar o licenciamento da respectiva
patente a todos, sem excecdo, oferecendo uma licenca justa, razoavel e isonémica/ndo-

discriminatoria.

Denis Borges Barbosa ensina que o licenciamento FRAND trata de oferta publica de
licencas que, em condicGes de equidade e boa fé, oferta a todos os agentes do mercado, e ndo
s0 integrantes do pool. O objetivo das licencas em termos FRAND é evitar o que o autor define
como clausura tecnologica e “o certo é que o seu uso — neste momento da evolucao do direito
— é indispensavel para promover a economia de redes de maneira pré-competitiva, ou, num viés

constitucional, de acordo com sua fungio social.”’?

O licenciamento em termos FRAND também visa evitar o comportamento utilizado na
literatura como “patent ambush. Denise Freitas Silva explica o termo como uma cilada ou

emboscada, uma forma de descrever a postura em que 0 membro de uma SSO propositalmente

0 ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI). Relatorio Final — Patentes
Essenciais e Termos FRAND. Brasilia: Ministério da Economia, 2023. Disponivel em: < https://www.gov.br/pt-
br/propriedade-intelectual/arquivos-1/relatorio-final-contratos-3.pdf/>. Acesso em 22 mai. 2023.

I EUROPEAN COMISSION. Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents. Rudi
Bekkers et al., Editor: Nikolaus Thumm, 2020. Disponivel em: <
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>. Acesso em 05 jun. 2023, p. 25.
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esconde informagdes sobre uma patente, seja ela concedida ou ainda pendente de concesséo,
enquanto a referida patente é relevante para a aplicacdo de um padréo — durante sua participacdo
no desenvolvimento de um padrdo. O objetivo da postura seria posteriormente utilizar o fato de

deter a patente contra outras empresas que venham a implementar o mesmo padrio.”

Contudo, ndo se pode esquecer que a patente essencial também goza de protecdo
Constitucional, de modo que qualquer terceiro que deixe de aceitar e cumprir 0s termos da
oferta de licenca, dentro dos padrdes exigidos pela legitima titular do direito declarado, viola o
direito exclusivo e pode ser, nas palavras de Denis Borges Barbosa, “tolhido por tutela

inibitéria”.”

8 SILVA, Denise Freitas. Pools de patentes: impactos no interesse publico e interface com problemas de
gualidade do sistema de patentes. Tese (Doutorado em Ciéncias, em Politicas Publicas Estratégias e
Desenvolvimento) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2012. p. 199.
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QUANDO HA INFRACAO DAS PATENTES: RESULTADOS DA PESQUISA

3.1. Legislacdo aplicavel e medidas cabiveis em caso de infracao

Como visto, o art. 5°, XXIX, da Constituicdo consagra o direito de propriedade de
inventos, patentes e marcas, ou o0 chamado direito de propriedade industrial. E conforme ensina
Gilmar Mendes, tal previsao traz garantia institucional em relacdo ao direito de propriedade
industrial, “que obriga o Poder Publico a instituir o sistema de protecdo e a preserva-lo, tendo

em vista os contornos estabelecidos pela Constituigdo.”.”

Quando ha o risco de violacao dos direitos de uma patente concedida no Brasil, existem
dispositivos legais que fundamentam o ajuizamento de a¢gdes com o propdsito de proteger 0s
direitos desses titulares diante de uma possivel infracdo. Esses dispositivos infraconstitucionais
fornecem as bases legais necessarias para que os titulares possam buscar a devida protecdo
judicial e a reivindicacao de seus direitos em casos de violacao de uma patente, que podem ser

concedidas através de decisdes proferidas pelo Juizo.

E a titulo de esclarecimento, cabe pontuar que Candido Dinamarco e Bruno Lopes
conceituam decisdo como um “ato do juiz, de contetido decisorio, relativo ao mérito da causa
ou a alguma postulacdo formulada pelas partes no curso do processo, ou portador de uma

determinacdo exarada de oficio pelo juiz.”"®

Nesse contexto, € importantes observar que os dispositivos legais previstos nos artigos
41, 42 e 44 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelecem os direitos conferidos aos
titulares de patentes para evitar o uso ndo autorizado das tecnologias patenteadas: de acordo
com o artigo 42 da LPI, o titular da patente possui o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de realizar as seguintes agdes com relacdo ao objeto da patente: | - produzir,
usar, colocar a venda, vender; Il - importar com esses propositos; Il - utilizar o processo ou

produto diretamente obtido por processo patenteado.’”

S MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 72 Edigdo. Sdo Paulo, Saraiva. 2012. p. 486.
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ed. S&o Paulo: Malheiros, 2017. p. 235.
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Assim, o exercicio do direito de impedir 0 uso ndo autorizado por terceiros impde uma
obrigacdo de ndo fazer, consubstanciada em se abster de fazer uso do objeto da patente sem
autorizacdo do titular, até o fim do prazo de vigéncia desse titulo. E importante destacar que,
uma vez infringido o direito sobre uma patente, ndo é possivel voltar ao estado anterior. Nesse
caso, uma opcao processual seria buscar uma eventual reparagdo por perdas e danos, a qual é
sempre secundaria em relacéo a tutela especifica do direito’8, conforme estabelecido no artigo

497 do Caodigo de Processo Civil (CPC), ao determinar que:

Na acdo que tenha por objeto a prestacdo de fazer ou de néo fazer, o juiz, se procedente
o pedido, concedera a tutela especifica ou determinara providéncias que assegurem a
obtencdo de tutela pelo resultado prético equivalente.

E conforme disposicao do artigo 499 do CPC, a obrigacdo somente sera convertida em
perdas e danos quando impossibilitada a tutela especifica. E um bom exemplo de

impossibilidade nesse contexto, seria um caso em que a patente tenha expirado. "

No Brasil, um dos remédios processuais especificos a serem requeridos contra a
violacdo de patentes &, entdo, justamente a concessao liminar de tutela inibitoria, uma espécie
de tutela jurisdicional voltada para o futuro, com o objetivo de evitar a préatica de ato ilicito, e

pode ocorrer de trés formas, conforme ensina Daniel Amorim Assumpcéo:

(a) evitar a pratica originaria do ato ilicito, ou seja, impedir em absoluto a ocorréncia
de tal ato, hipdtese na qual a tutela preventiva sera conhecida como tutela inibitoria
pura;

(b) impedir a continuag&o do ato ilicito, na hipotese de ato ilicito continuado;

(c) impedir a repeticéo de pratica de ato ilicito.®

A LPI, por sua vez, prevé no artigo 209, §1°¢! que:

8 NEVES, Daniel Amorim Assumpcdo. Manual de Direito Processual Civil. Volume unico. 9. ed. Salvador.
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Podera o juiz, nos autos da prépria acdo, para evitar dano irreparavel ou de dificil
reparacdo, determinar liminarmente a sustacdo da violagdo ou de ato que a enseje,
antes da citacdo do réu, mediante, caso julgue necessario, caugdo em dinheiro ou
garantia fidejussoria.

Assim, o pedido liminar se caracteriza enquanto medida judicial que objetiva assegurar
0 nucleo fundamental do direito de impedir o uso ndo autorizado de uma invencgdo patenteada
por terceiros, conforme garantido pela Constituicdo Federal. O pedido liminar na forma de
pedido de concessao de tutela de urgéncia visa evitar danos irreparaveis ou de dificil reparacao
ao titular da patente, garantindo que sua invencao seja utilizada apenas com sua autorizacéo,

enquanto se aguarda o desfecho da agéo.

E conforme ensina Amo, séo trés as espécies de tutela de urgéncia: (i) a cautelar,
elaborada de maneira genérica com o objetivo de assegurar a utilidade do processo; (ii) a
antecipada, também genérica e objetivando a satisfacdo fatica do direito; e (iii) liminar,
especifica para satisfazer faticamente o direito.?

O art. 300 e seguintes do CPC determinam que a tutela de urgéncia pode ser concedida
liminarmente ou apos justificacdo prévia, sendo necessaria a comprovacdo da “presenca de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

util do processo.”®?

Por fim, tendo em vista que, no caso especifico de infracdo de uma patente essencial,
necessariamente havia a possibilidade de celebracdo de acordo de licenciamento em termos
justos, razoaveis e ndo discriminatorios, enxerga-se a judicializacdo dos conflitos como
alternativa para impedir que terceiros distribuam e comercializem produtos equipados com as
patentes essenciais sem a devida licenca, o que permite a busca pelo Poder Judiciario para
garantir a cessdo da utilizacdo das tecnologias cobertas pelas patentes dos titulares que se

sentirem lesados de alguma maneira.

8 NEVES, Daniel Amorim Assumpgéo. Manual de Direito Processual Civil. Volume Unico. 9. ed. Salvador.
Editora JusPodivm, 2017, p. 484.

8 BRASIL. Lei n°® 13105, de 16 de margo de 2015. Planalto. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2015-2018/2015/lei/I13105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.



E sobre a escolha do poder judiciario estadual para dirimir esse tipo de controvérsia, é
importante dar destaque ao contetido do artigo 53, inciso IV, alinea ‘a’ do CPC, que traz
disposicao no sentido de ser competente o foro do lugar do ato ou do fato, caracterizando-se
direito potestativo do Autor para escolher o foro que entender mais conveniente para o

ajuizamento da sua respectiva agdo.8*

Introduzidos os conceitos e fundamentos cabiveis no ambito judicial em relacdo a
infracdo de patentes, passaremos a analisar os dados disponiveis em relacdo aos casos

mapeados, que envolvem a infracdo de patentes essenciais.

3.2. Do ajuizamento de Acdes de Infracdo de patentes essenciais como mecanismo de

protecao

3.2.1. Metodologia aplicada

Promovemos uma pesquisa nos diarios uma busca nos diarios oficiais do Tribunal de
Justica do Rio de Janeiro e em fontes jornalisticas para mapear as a¢oes relacionadas a infracédo
de patentes essenciais que foram movidas desde 2012. Ao todo, encontramos 17 ac0es, e

analisamos as tendéncias de decisdo dos tribunais.

Além disso, examinamos as decisdes emitidas pelos tribunais empresariais, com o
intuito de apresentar dados relativos ao desfecho ou status atual dos conflitos. E importante
ressaltar que nossa intencdo ndo € esgotar o assunto nem abordar todos os litigios
individualmente. Nosso objetivo principal é fornecer uma viséo geral das tendéncias decisorias

dos tribunais e expor os resultados obtidos até 0 momento em que este trabalho foi elaborado.

Dessa forma, buscamos contribuir para a analise do processo de judicializacdo das
disputas de infracdo, investigando se os tribunais locais aplicam a determinacdo de
licenciamento nos termos FRAND (justos, razodveis e ndo discriminatorios) e se a
judicializacdo dessas disputas se configura como um recurso eficaz para garantir a protegéo dos

direitos dos titulares de patentes essenciais.

8 PBRASIL. Lei n° 13105 de 16 de margo de 2015. Planalto. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/2015/1ei/I13105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.



3.2.2. Mapeamento geral dos casos estudados

Ap06s conduzirmos uma pesquisa abrangente, buscamos identificar 0 maior nimero

possivel de acdes relacionadas a alegacdo de infragdo de patentes essenciais ajuizadas perante

0 Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro. A seguir, apresentamos uma tabela

detalhando todos os dados e processos analisados:

Tabela 1: Relagéo de 17 processos localizados no Tribunal de Justica do Rio de Janeiro envolvendo a alegagéo

de infracdo de patentes essenciais

ACAO JUIZO - TJRJ ANO PARTES TECNOLOGIA
Ericsson vs.
0373121-63.2012.8.19.0001 | 22 Vara Empresarial 2012 ToT 3G/4G
] Ericsson vs.
0489343-17.2012.8.19.0001 | 22 Vara Empresarial 2012 TCT 3G/4G
) Vringo vs.
0126070-69.2014.8.19.0001 | 5% Vara Empresarial 2014 — 3G/4G
] Ericsson vs.
0197160-40.2014.8.19.0001 | 22 Vara Empresarial 2014 TeT 3G/4G
] Ericsson vs.
0005896-94.2015.8.19.0001 | 22 Vara Empresarial 2014 ToT 3G/4G
] DivX vs.
0214224-53.2020.8.19.0001 | 5% Vara Empresarial 2020 ] Video encoding
Netflix
] Nokia vs.
0131462-77.2020.8.19.0001 | 4? Vara Empresarial 2020 Video encoding
Lenovo
. WSOU vs.
0207683-04.2020.8.19.0001 | 42 Vara Empresarial 2020 — 5G
] Dolby vs.
0109154-13.2021.8.19.0001 | 12 Vara Empresarial 2021 SEMP Audio encoding
] Philips vs.
0200051-87.2021.8.19.0001 | 42 Vara Empresarial 2021 Audio encoding
SEMP
] DivX vs.
0179474-88.2021.8.19.0001 | 3?* Vara Empresarial 2021 Video encoding
SEMP
] WSOU vs.
0139549-85.2021.8.19.0001 | 1 Vara Empresarial 2021 Servidor

Google




DIVX vs

0117687-58.2021.8.19.0001 | 12 Vara Empresarial 2021 Video encoding
Samsung
] Ericsson vs.
0010664-19.2022.8.19.0001 | 22 Vara Empresarial 2022 ) 4G
Apple e Allied
] Ericsson vs.
0010616-60.2022.8.19.0001 | 22 Vara Empresarial 2022 ) 5G
Apple e Allied
DIVX vs
0855029-28.2022.8.19.0001 | 12 VVara Empresarial 2022 Video encoding
AMAZON
0813303-40.2023.8.19.0001 | 5% VVara Empresarial 2023 NOKIA vs OBR | Audio encoding

Fonte: De elaboragdo propria.

A tabela acima fornece uma visdo detalhada das a¢Oes encontradas durante a pesquisa,

incluindo o nimero da acdo, as partes envolvidas, a data do ajuizamento e a tecnologia

envolvida em cada acdo. Com essas informacGes, sera possivel realizar uma analise mais

precisa e abrangente das acOes de infracdo de patentes essenciais identificadas.

A partir deste momento, apresentaremos representac@es visuais em forma de gréficos,

gue abordardo os aspectos mais relevantes das acdes listadas acima. Esses graficos permitirdo

identificar o objeto de protecdo das patentes alegadas como essenciais, as partes envolvidas no

polo ativo e passivo, bem como as varas empresariais as quais 0s processos foram distribuidos,

facilitando a compreenséo dos principais elementos das a¢des de infracao de patentes essenciais

mapeadas.




Gréfico 1: Relacdo de Empresas Autoras das acdes de infracdo localizadas

Relagao de Empresas Autoras
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Fonte: De elaboragdo propria.

Gréfico 2: Relagdo de Empresas Rés das ac¢Ges de infragdo localizadas

Relagdo de Empresas Rés

Fonte: De elaboragdo propria.

Pela simples observacéo, fica evidente que as empresas Ericsson e DIVX se destacam
como as principais autoras de agdes de infracdo nos ultimos anos, enquanto TCT Mobile e
SEMP sdo as que mais aparecem no polo passivo. Nesse sentido, observamos que a lideranca
da Ericsson faz sentido quando observamos que essa é a 62 empresa que mais possui patentes

essenciais de RFID depositadas no mundo, segundo informagdes do ETSI®®:

8 patent Cloud. ETSI SEP Overview. Disponivel em: <https://app.patentcloud.com/sep/#radiotechdistribution>.
Acesso em 27 mai. 2023.



Gréfico 3: Relagdo das 20 empresas que mais possuem patentes essenciais a nivel global

Top SEP Declaring Companies @

Whaois declaring SEPs? Partner or competior?

Ranicin:  Selected Period

Top 20 Companies =

Fonte: Patent Cloud ETSI SEP Overview (2023)

E para melhor compreensdo da tecnologia protegida nas patentes objeto das acgdes,

apresentamos o seguinte grafico ilustrativo:

Gréfico 4: Levantamento das tecnologias protegidas pelas patentes objetos das a¢es mapeadasl.

Distribuicdo das a¢des por tecnologia

H 3G/4G/5G Video encoding M Audio encoding M Servidor

Fonte: De elaboracéao propria.

O gréfico oferece uma representacdo visual clara e elucidativa das tecnologias

protegidas pelas patentes envolvidas nas acfes de infracdo. Por meio dessa representacdo, é



possivel identificar as principais areas tecnoldgicas abrangidas pelos litigios, quais sejam, as
tecnologias de 3G/4G/5G, Audio e Video Encoding.

Além disso, é possivel perceber um aumento consideravel do ajuizamento de acbes
envolvendo patentes essenciais a partir de 2020 em relagdo aos anos anteriores, o que denota o
crescente interesse e a importancia dessas disputas no campo da propriedade intelectual. Esse
aumento pode ser atribuido a diversos fatores, como o0 avanco tecnoldgico e a relevancia cada
vez maior das inovacOes patenteadas nas industrias. Nesse sentido, vejamos o grafico de

tendencia de crescimento abaixo:

Gréfico 5: Demonstracéo do indice de crescimento de a¢des de infracdo de patentes essenciais ajuizadas no Rio
de Janeiro no periodo de 2012 a 2023.
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Fonte: De elaboragdo propria.

Essa tendéncia de aumento do numero de a¢des relacionadas a patentes essenciais reflete
a crescente valorizacdo e o reconhecimento da importancia estratégica dessas tecnologias no
mercado. As empresas estdo cada vez mais dispostas a proteger e reivindicar seus direitos de
propriedade intelectual, buscando a defesa de suas inovacOes e a garantia de exclusividade na

exploracdo comercial.

Diante desse contexto, é fundamental analisar os desdobramentos dessas disputas,
incluindo os argumentos e as estratégias adotadas pelas partes envolvidas. A compreenséao
desses aspectos contribui para uma melhor compreensdo dos desafios e das solu¢des adotadas

no campo da propriedade industrial, além de auxiliar na tomada de decisbes e no



desenvolvimento de politicas pablicas voltadas para a protecdo e o estimulo & inovagao
tecnoldgica.

3.2.2.1. Andlise em relacao ao contetdo decisorio das a¢cGes mapeadas

Como visto, uma estratégia comum e com previsdo jurisprudencial € o requerimento de
pedido liminar caracterizado pela tutela de urgéncia para impedir que a empresa infratora
continue comercializando produtos que utilizem a patente essencial da titular lesada ou

prestando servicos que apliquem tal tecnologia essencial.

Em razdo do comprometimento do licenciamento em termos FRAND, em litigios
envolvendo patentes alegadamente essenciais por seus titulares (SEPs), os Tribunais, ap6s
confirmarem se a patente objeto da controvérsia € realmente lida pelo padrdo (e ndo apenas
autodeclarada pela sua detentora como tal) e sujeita a obrigacGes de licenciamento FRAND,
deveria verificar se a empresa empenhou todos os esfor¢os para negociar uma licenca FRAND

com o acusado de usar a tecnologia patenteada e alegadamente padronizada.
Realizamos um levantamento geral sobre as decisfes liminares deferidas nas agdes
mapeadas, bem como o status atual de cada uma das acdes. A relacdo abaixo foi elaborada para

melhor visualizacdo:

Tabela 2: Relagéo das decisfes preliminares proferidas e status atual das respectivas acoes.

PARTES TECNOLOGIA LIMINAR STATUS DO CASO
Ericsson vs. TCT 3G/4G N/A Acordo
Ericsson vs. TCT 3G/4G N/A Acordo

Vringo vs. ZTE 3G/4G Deferida Acordo

Acordo celebrado
Ericsson vs. TCT 3G/4G antes da andlise do Acordo
pedido

Ericsson vs. TCT 3G/4G Deferida Acordo
DivX vs. Netflix Video encoding Deferida Pendente de
julgamento

Nokia vs. Lenovo Video encoding Indeferida Acordo




Pendente de

WSOU vs. ZTE 5G Deferida ]
julgamento
) ) ) Pendente de
Dolby vs. SEMP Audio encoding Deferida ]
julgamento
. ) ] ] Pendente de
Philips vs. SEMP Audio encoding Deferida ]
julgamento
) ) ) ] Pendente de
DivX vs. SEMP Video encoding Deferida ]
julgamento
) ) Pendente de
WSOU vs. Google Servidor Indeferida ]
julgamento
DIVX vs Samsung Video encoding Deferida Acordo
Ericsson vs. Apple 4G Deferida Acordo
] Indeferida, porém
Ericsson vs. Apple 5G ) Acordo
revertida
) ) ) Pendente de
DIVX vs AMAZON Video encoding Deferida ]
julgamento
) ) ) Pendente de
NOKIA vs OBR Audio encoding Deferida

julgamento

Como é possivel observar, s6 existem dois cendrios atuais para o status dos processos
mapeados: ou foi celebrado acordo de licenciamento global entre as partes, ou 0 processo ainda
ndo foi julgado. De 17 casos, 9 foram encerrados apds a celebracdo de acordos globais de

licenciamento antes do transito em julgado, o que corresponde a mais da metade dos casos,

exatos 52,94%.

Quando analisamos sob a 6tica dos pedidos liminares, € possivel concluir que nos casos
em que foi apreciado o pedido de tutela de urgéncia na instancia originaria (14), a maioria dos

pedidos foi deferido (10), contra uma minoria (3) em que as liminares foram indeferidas. Nesse

sentido:

Fonte: De elaboragdo propria.




Gréfico 6: Relacdo da proporcao de decisdes proferidas em carater liminar nas Varas Empresariais da Comarca
da Capital do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro

Decisoes de pedidos liminares no TJRJ

B Deferimento Indeferimento

Fonte: De elaboragdo propria.

3.2.2.1.1. Consideragdes sobre os pedidos indeferidos

E possivel observar que, nos poucos casos em que o Juizo opinou pelo indeferimento
do pedido liminar em primeira instancia, observaram-se duas questdes principais: a necessidade
de maior dilacdo probatdria, tendo em vista a complexidade da matéria discutida nos autos e
pela auséncia dos requisitos necessarios a concessao da tutela proviséria, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado Gtil do processo, de acordo
com o art. 300 do CPC.®

A titulo de exemplo, no caso Nokia vs. Lenovo, a r. Juiza Maria Cristina de Brito Lima
observou que ambas as partes apresentaram documentos de cunho técnico, tendo atestado a
necessidade de maior dilacdo probatoria apds a analise e ponderacdo de “Relatdérios Técnicos
de ponta, mas ndo convergentes, apresentados pelas partes e que péem em cheque a

probabilidade do direito autoral alegado.”®’

8 BRASIL. Lei n° 13105 de 16 de margo de 2015. Planalto. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/2015/1ei/I13105.htm>. Acesso em 22 mai. 2023.

87 BRASIL. Tribunal de Justica (Rio de Janeiro). Decisdo. Processo No. 0131462-77.2020.8.19.0001. Autor:
Nokia Technologies Oy. Réu: Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada. Juiza Maria Cristina de Brito Lima. 4% Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 de agosto de 2020. Publ. 21 ago.
2020.



No caso WSOU vs. Google o entendimento do r. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita
foi semelhante, ressaltando que a probabilidade do direito da Autora estaria presente com
observacao aos pareceres técnicos trazidos aos autos. Contudo, consignou que 0S pareceres
trazidos pela Ré seriam igualmente solidos. Além disso, o magistrado ndo vislumbrou perigo
de dano nem risco ao resultado Util do processo, por entender que a Ré seria “mais do que

solvente, pois a marca da ré é a 2* mais valiosa do mundo”.%®

3.2.2.1.2. Considerac0es sobre os pedidos deferidos

De inicio, é importante observar que grande parte das decisdes em que 0s magistrados
opinaram pelo deferimento dos pedidos liminares foram proferidas ap6s o ano de 2021,
coincidentemente o ano em que o Conselho Nacional de Justica (CNJ) e o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) firmaram Acordo de Cooperagdo Técnica, objetivando a troca
de informacbes sobre os procedimentos administrativos do INPI concernentes ao Poder
Judiciario, bem como as atividades voltadas a divulgacdo do sistema de protecdo da Propriedade
Industrial, o que também pode justificar a tendéncia de que as decisbes proferidas em acoes

envolvendo propriedade industrial sejam cada vez mais embasadas e fundamentadas.®®

Ao analisarmos o quadro geral em relacdo ao deferimento dos pedidos liminares, é
possivel observar a tendencia geral dos Juizos ao deferimento dos pedidos. No caso WSOU vs.
ZTE, o r. Juiz Paulo Assed Estefan também reconheceu que a questdo seria tecnicamente

complexa, mas traduziria-se com simplicidade no &mbito juridico:

O sistema de padréo foi adotado internacionalmente como forma de propagar o uso
de determinada tecnologia, posto que facilita ndo s6 a atuacéo das empresas do ramo
como 0 acesso universal dos usuarios através das mais diversas marcas disponiveis.
Também se sabe que os padrdes adotados sdo compostos por diversas invencdes, cada
uma delas compondo o todo escolhido.

No caso em tela, a autora logrou comprovar a titularidade da patente Pl 0100211-2,
demonstrando com razoavel certeza, que tal invento esta inserido no padréo utilizado
no sistema de telefonia movel celular, notadamente com relagdo a transferéncia entre
estacdes base.

8 BRASIL. Tribunal de Justica (Rio de Janeiro). Decisdo. Processo No. 139549-85.2021.8.19.0001. Autor: Wsou
Investments, Llc. Réu: Google Brasil Internet Ltda. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. 12 VVara Empresarial da
Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 de agosto de 2020. Publ. 21 ago. 2020.

8 Instituto Nacional da Propriedade Intelectual — INPI. Servicos colocados a disposicédo do Conselho Nacional
de Justica. Rio de Janeiro, Edicdo 2022. Disponivel em: < https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2022/03/cartilha-inpi-impressao.pdf>. Acesso em 02 jun. 2023.



S6 isso ja leva a presuncdo de que os equipamentos fabricados para uso inserido no
funcionamento da rede de telefonia mével carregam consigo aquelas patentes que
formam o conjunto padronizado.

Além disso, temos na hipotese em tela os pareceres técnicos que descrevem todo esse
histérico e afirmam a utilizagdo do invento patenteado pela ré. De outro lado, em
resposta ao pedido liminar, a requerida ndo traz afirmagao categérica de néo utilizagao
do invento reclamado, limitando-se a atestar a complexidade da quest&o.

De fato, a questdo é tecnicamente complexa, mas juridicamente traduz-se com
simplicidade, como acima especificado: se ha um padréo que incorpora determinada
patente, é de natural consequéncia que os equipamentos fabricados para atuacéo
naquele padrdo também incorporem as patentes que o formam, ou estariam fadados,
no minimo, ao funcionamento precario.®

A decis@o em referéncia mostra-se consideravelmente mais extensa e fundamentada em
relacdo as decisbes gque tdo somente atestaram a complexidade do tema. Os requisitos para a
concessao da tutela foram preenchidos na medida em que o Juiz entendeu estar comprovada a
titularidade da patente, bem como o fato de que os produtos da ré utilizavam a tecnologia
padronizada. O conhecimento do magistrado sobre o tema revelou-se determinante para o

deferimento da liminar nesse caso.

Em uma decisdo mais recente, proferida em 08 de fevereiro de 2023, o Juiz Alexandre
de Carvalho Mesquita proferiu decisdo pelo deferimento da tutela requerida no caso Nokia vs.
OBR, antes mesmo da citacdo da R€, consignando que a Autora teria logrado em comprovar a
titularidade das tecnologias que compdem o padrdo AMR-WB e de que haveria infracdo da

patente. %

Nesse caso em especifico, 0 magistrado observou que haveria perigo de dano e risco ao
resultado util do processo tendo em vista a proximidade da data de expiracdo da patente, a
tecnologia do campo das telecomunicacdo estar em constante e rapida evolucdo e que, se ndo
for protegida imediatamente, existiria a possibilidade da patente perder o seu valor em razéo da
obsolescéncia da tecnologia e, por fim, a questdo nao poderia ser resolvida adequadamente em

perdas e danos ao final de muitos anos de litigio, “pois para que suas atividades econdmicas

% BRASIL. Tribunal de Justica (Rio de Janeiro). Decisdo. Processo No. 0207683-04.2020.8.19.0001. Autor:
Wsou Investments, Llc. Réu: Zte Do Brasil, Industria Comércio Servigos e Participagoes Ltda. Juiz Paulo Assed
Estefan. 42 VVara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 20 de novembro de
2020. Publ. 23 nov. 2020.

%1 BRASIL. Tribunal de Justica (Rio de Janeiro). Decisdo. Processo No. 0813303-40.2023.8.19.0001. Autor:
Nokia Technologies Oy. Réu: Obr Tecnologia Ltda, Usina De Vendas Solucoes Comerciais Em Distribuicao Ltda.
Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. 12 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, RJ, 08 de fevereiro de 2023. Publ. 10 fev. 2023.



sejam sustentadas, a autora depende do exercicio do direito de excluir terceiros do uso néo
autorizado da tecnologia patenteada de forma efetiva e imediata.”%

Também € valido mencionar a decisdo proferida pela r. Juiza Maria da Penha Nobre
Mauro, no caso DVIX vs. Netflix. A magistrada fundamentou sua decisdo com detalhamentos
técnicos, baseando sua justificativa nos pareceres técnicos juntados pela parte Autora,
ressaltando que a sua apreciagdo seria um “comego de prova”, ainda passivel de confirmacéo e
com as garantias do contraditorio, da ampla defesa e em obediéncia ao devido processo legal.
Por fim, concluiu que os documentos submetidos bastariam para decidir a tutela de urgéncia

requerida. %

A Juiza asseverou que, se a patente é valida e, portanto, em pleno vigor, “ndo pode o
juizo fazer de conta que ela ndo existe. E se existe, estd a merecer a

protecdo legal.”®*. E prossegue:

Ora, se a lei assegura ao titular da patente o direito de propriedade sobre o invento,
bem como o consectério disso, o chamado direito de exclusdo de toda intromisséo
indevida, afigura-se consequente, como resultado do exame dos elementos dos autos,
até agora coligidos, que a préatica da lesdo configura o outro requisito legal, o
periculum in mora. Vale considerar, enquanto a Netflix estiver utilizando o método
HEVC, si et in quantum destacado como componente de reivindicagdo concedida a
DIVIX, por vinculagdo a Patente de Invencdo Pl 0506163-6, havera dano, havera
prejuizo a proprietaria do invento. Dai a permissdo legal para possibilitar ao juiz
determinar liminarmente a sustacdo da violagdo, em caso de dano irreparavel ou de
dificil

reparagéo.®

Como é possivel perceber, todas as decisdes de deferimento acima expostas acabam
corroborando com a mesma tese: se no caso concreto o Autor lograr éxito em comprovar ser
titular de patente essencial que, necessariamente, passou pelo crivo das SSO para receber tal

titulo, é consequéncia juridica l6gica o fato de que, restando comprovado que o produto ou

servico prestado pela empresa alegadamente infratora utiliza tecnologia padronizada, &

%2 1bid.

% BRASIL. Tribunal de Justica (Rio de Janeiro). Decisdo. Processo No. 0214224-53.2020.8.19.0001. Autor:
DVIX, LLC. Réu: Netflix Entretenimento Brasil Ltda. Juiza Maria Cda Penha Nobre Mauro. 5% Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 23 de outubro de 2020. Publ. 06 nov. 2020.

% 1bid.
% 1bid.



necessario o deferimento de medida liminar para impedir que se perpetuem as consequéncias

do uso indevido de tecnologia patentéaria devidamente véalida e registrada.

Ademais, também é relevante observar a delimitacéo feita pelos magistrados em relacao
a complexidade técnica da demanda, bem como ao respectivo arcabougo juridico necessario
para analisar a questdo em sede de cognicdo. Apds a analise das decisdes proferidas em ambito
liminar em todos os casos, compartilhamos do entendimento que os aspectos juridicos
envolvidos no tema em estudo séo expressivamente menos complexos que 0s aspectos técnicos
em si— o que de maneira alguma contraria o fato de que o conhecimento da legislagao pertinente
a propriedade industrial € complexa e pouco difundida no &mbito judicial, o que ressalta a
necessidade de que os magistrados se especializem cada vez mais na matéria, justamente para

proferirem decisdes cada vez mais acertadas e bem fundamentadas.

3.2.2.2. Caso Ericsson vs. Apple e Allied

Um caso que merece destaque é o caso Ericsson vs. Apple que, mesmo tendo tramitado
em sigilo de justica, obteve ampla cobertura da midia devido a sua relevancia. O Superior
Tribunal de Justica (STJ) foi apontado como um elemento influente no desfecho da agdo, que
veio a ser encerrada através da celebracdo de acordo global de licenciamento.®® Na agio
originria, ajuizada em janeiro de 2022, requerendo um pedido liminar no Tribunal de Justiga
do Rio de Janeiro. A Ericsson acusou a Apple de infringir suas patentes relacionadas as

tecnologias 3G, 4G e 5G ap6s o fim do contrato de licenciamento existente entre as partes. ¥

A Ericsson ndo conseguiu o deferimento de seu pedido liminar em primeira instancia,
mas conseguiu reformar a decisdo em segunda instancia. A liminar recursal deferida

determinava que a Apple cessasse a venda de aparelhos relacionados a patente da Ericsson ou

% BACELO, Joice. STJ influencia acordo global entre Apple e Ericsson por patentes. Valor Econdmico. Rio
de Janeiro, 10 de dezembro de 2022. Disponivel em: <
https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-
ericsson-por-patentes.ghtml>. Acesso em 12 mai. 2023.

% OLIVEIRA, Vinicius de. Ericsson quer impedir venda de iPhones no Brasil por infragdo de patentes. Uol
Negocios. Séo Paulo, 02 de fevereiro de 2022. Disponivel em:
<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/02/ericsson-quer-impedir-venda-de-iphones-no-brasil-
por-infracao-de-patentes.htm?>. Acesso em 12 mai. 2023.



que fosse obrigada a pagar uma multa anual de U$ 200 milhdes de dolares, o equivalente a
cerca de R$ 1 bilhdo a época.

Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justica, a Apple conseguiu reverter a Ultima
decisdo. Contudo, em Acoérdao proferido pelo STJ no Agravo Interno na Peticdo N° 15.420,
cujo julgamento ocorreu no dia 06 de dezembro de 2022, sendo publicado em diario oficial no
dia 13 de dezembro do mesmo ano, foi provido por unanimidade o recurso da Ericsson. O
Relator foi o ministro Antonio Carlos Ferreira, acompanhado pelos ministros Marco Buzzi e

Raul Araujo. %

A 42 Turma do Superior Tribunal de Justica determinou que a Apple pagasse U$ 3, a
época, o0 equivalente a R$ 15,70, por cada aparelho iphone ou ipad comercializado no Brasil,
que utilizasse os elementos protegidos pelas trés patentes da Ericsson, que possibilitam a
conexao dos dispositivos com a rede 5G, capaz de fornecer uma velocidade de transmissao de

dados de cerca de cem vezes a do 4G.1%

Assim, observa-se que os desembargadores acabaram por optar por uma via alternativa
em relagdo ao pedido liminar inicial: o uso das patentes seria permitido, bem como a
comercializacdo dos produtos, porém somente com o pagamento referente ao uso das
tecnologias. Ao concluir o julgamento, o ministro relator, presidente da turma, afirmou: "Espero
gue com isso essas sociedades empresarias se vejam estimuladas a estabelecer essa contratacédo

em termos que satisfacam ambas as partes"1°*,

% ROSA, Bruno. Na disputa por patentes do 5G, Ericsson obtém vitdria contra Apple no STJ. Jornal O Globo.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2022. Disponivel em:
<https://valor.globo.com/google/amp/legislacao/noticia/2022/12/10/stj-influencia-acordo-global-entre-apple-e-
ericsson-por-patentes.ghtml>. Acesso em 12 mai. 2023.

% BRASIL. Superior Tribunal de Justica (4. Turma) Agravo Interno na Peticdo 15420/RJ. Recorrente: T L E.
Recorrido: A C B L. Relator: Antonio Carlos Ferreira, 06 de dezembro de 2022, disponivel em: <
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16676&seq_documento=34835759
&data_pesquisa=13/12/2022&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento>.
Acesso em 19 mai. 2023.
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No caso em questdo, o embate judicial entre a Ericsson e a Apple revelou uma disputa
complexa e abrangente no campo das patentes. O desfecho da disputa ter resultado em um
acordo global de licenciamento exatamente trés dias apds o julgamento pelo STJ'%? demonstra
a relevancia do sistema judicial na regulacdo de conflitos relacionados a patentes essenciais.
Atraveés desse caso, evidencia-se a complexidade e os desafios envolvidos no licenciamento de
patentes em setores tecnolégicos, bem como a busca por solucBes que equilibrem os interesses

das partes envolvidas.

102 ERICSSON. Ericsson and Apple sign global patent license agreement. Stockholm: Ericsson, December 10,
2022. Disponivel em: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/12/ericsson-and-apple-sign-global-
patent-license-agreement. Acesso em: 01 jun. 2023.



CONSIDERACOES FINAIS

Diante da analise realizada ao longo deste estudo, a primeira constatacdo € a de que 0
tema das patentes essenciais e sua relacdo com os padrdes tecnologicos desperta um interesse
crescente no contexto da inovacdo tecnoldgica e da Internet das Coisas. No entanto, é
importante ressaltar que o material disponivel no Brasil para a pesquisa sobre patentes

essenciais e até mesmo a literatura especifica sobre patentes de invencédo ainda é escassa.

A pesquisa empreendida revelou que a judicializagdo dos conflitos envolvendo a
infracdo de patentes essenciais pode ser um mecanismo eficaz para a defesa dos interesses dos
titulares dos inventos. Embora nenhum dos casos localizados tenha sido sentenciado até o
momento, é bastante promissor observar o progresso em relacdo a qualidade da fundamentacéo
das decisdes liminares proferidas, bem como a quantidade significativa de acordos de
licenciamento global celebrados antes mesmo do desfecho dos processos judiciais. Esses
numeros indicam uma predisposicdo das partes envolvidas em buscar solugfes negociadas para
a resolucdo dos conflitos, o que pode contribuir para a manutencdo de um ambiente propicio a

inovacdo e a protecdo dos direitos patentarios.

E importante ressaltar que esta pesquisa teve como objetivo proporcionar um estudo
inicial sobre a tematica das patentes essenciais no Brasil, do ponto de vista da protecdo dos
titulares dos inventos, ndo tendo a pretensdo de esgotar o assunto. Trata-se de um campo em
constante evolugdo, no qual é necessario um acompanhamento continuo das mudancas

legislativas, doutrinérias e jurisprudenciais para uma compreensdo mais completa e atualizada.

Diante da relevancia das patentes essenciais no cenario tecnoldgico atual, recomenda-
se que futuros estudos se aprofundem nos aspectos legais, econémicos e sociais relacionados a
esse tema, buscando uma analise mais abrangente e detalhada. Além disso, é fundamental que
o Brasil invista na capacitacdo de recursos humanos e na melhoria da infraestrutura necessaria
para a pesquisa e o desenvolvimento nessa area, a fim de fortalecer a protegdo dos direitos dos
titulares de patentes essenciais e, como consequéncia, impulsionar a inovacéo tecnolégica no

pais.

Por fim, espera-se que a presente pesquisa tenha contribuido para a compreensdo inicial

da judicializacdo dos conflitos envolvendo patentes essenciais como um mecanismo de



protecdo no Brasil, e que este trabalho incentive a realizagdo de estudos subsequentes que
aprofundem a mesma tematica, enriquecendo a difusdo do conhecimento juridico-cientifico e
promovendo um ambiente propicio a inovagdo e ao desenvolvimento juridico e tecnoldgico no

contexto nacional.
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