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RESUMO

ISHIDA, Jessica Satie. Licenciamento de patentes essenciais a um padrdo técnico:
aplicabilidade da doutrina das essential facilities. 2019. 170 f. Dissertagdo (Mestrado em
Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2019.

O presente trabalho buscou avaliar se as caracteristicas e o regime particulares das patentes
essenciais a implementagdo de padrdes técnicos, em comparagdo a patentes tradicionais,
possibilitam a aplicacdo da doutrina das essential facilities a disputas de licenciamento sem
que haja uma desnaturacao do incentivo a inovacao. Parte-se de duas nogdes fundamentais:
1) o0 incentivo a inovagao esta intimamente relacionado a um ambiente concorrencial higido
e ii) a racionalidade economica das patentes depende do monopdlio juridico temporario
conferido pelo registro, o que seria, a principio, prejudicado pela doutrina das essential
facilities. Para enfrentar o problema proposto, optou-se pelo o método de revisao integrativa
da literatura por meio de uma lente dedutiva. Concluiu-se que a doutrina das essential
facilities constitui um instrumento Util para firmar uma visdo concorrencial a respeito do
licenciamento de patentes essenciais. Nesse sentido, a 16gica de compartilhamento inerente
a doutrina das essential facilities resgata o interesse publico existente tanto nas patentes em
si, quanto na padronizacao associada a efeitos de rede, criando-se condig¢des favordveis a

concorréncia e, consequentemente, a inovagao.

Palavras-chave: Patentes essenciais. Padrdes tecnologicos. Padronizagdo. Direito
Concorrencial. Essential Facilities.



ABSTRACT

ISHIDA, Jessica Satie. Licensing of standard essential patents: applicability of the
essential facilities doctrine. 2019. 170 p. Dissertation (Masters in Commercial Law) -
Faculty of Law, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2019.

The present work sought to evaluate if the particular characteristics and the regime of the
standard essential patents, in comparison to traditional patents, allow the application of the
essential facilities doctrine to licensing disputes without denaturing the incentives for
innovation. It follows two fundamental notions: i) incentives for innovation are closely
related to a healthy competitive environment; and ii) the economic rationality of patents
depends on the temporary legal monopoly conferred by the registration, which would in
principle be undermined by the essential facilities doctrine. In order to face the proposed
problem, the method of integrative literature review with the use of deductive lens was
choosen. It was concluded that the essential facilities doctrine is a useful tool for establishing
a competition law view on the licensing of essential patents. In this sense, the logic of sharing
inherent to the essential facilities doctrine rescues the public interest that exists in the patents
themselves, as well as in the standardization associated with network effects, creating

favorable conditions for competition and, consequently, innovation.

Keywords: Standard essential patentes (SEP). Technological standards. Standardization.
Competition Law. Essential Facilities
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INTRODUCAO

Diante do surgimento de uma miriade de novas tecnologias a todo momento, esforgos
de padronizacdo tecnologica ganham importancia ao assegurar uma compatibilidade entre
diferentes dispositivos, sendo este um proposito que, em tese, atende tanto aos anseios dos
consumidores, quanto da propria industria desenvolvedora dos produtos que adotardo os

padrdes técnicos.

Em fungdo dessa importancia, os padrdes tecnologicos de compatibilidade sdo
comumente escolhidos no ambito de organizacdes de padronizagdo, conhecidas pelo termo
Standard Setting Organizations (SSO). Todo o processo de escolha ¢ organizado voluntaria
e consensualmente entre os membros das SSOs, dentre os quais geralmente estdo empresas
desenvolvedoras e/ou implementadoras de tecnologia, agentes com interesse direto na

existéncia de padrdes técnicos.

Ainda, por envolverem solugdes a problemas técnicos, muitos padroes demandam a
aplicacdo de tecnologias protegidas por meio de patentes, resultando na necessidade de que
todos os interessados em implementar o padrdo em seus produtos busquem o licenciamento
dessas patentes, sob o risco de se infringir direito patentario alheio. Atualmente, isso atinge
em particular os participantes de mercados dotados de efeitos de rede — caso de praticamente
todos os mercados do setor de tecnologia da informacao e comunicagao (ICT) e tecnologia

da informagdo (TI).

Por consequéncia, uma sistematica de licenciamento se torna indispensavel para evitar
abusos e proporcionar a efetiva difusdo de tecnologia, razdo pela qual as SSOs costumam
exigir dos titulares das patentes consideradas essenciais a implementacdo do padrao
tecnologico? a assungdio de um compromisso prévio a escolha do padrio: o compromisso de
licenciamento patentario sob termos justos, razoaveis e ndo discriminatdrios, conhecidos

pelo acrénimo “FRAND” — fair, reasonable, and non-discriminatory.

! Information and Communications Technology (ICT) se refere ao Ambito de tecnologias de telecomunicagdo
ou comunicacdo digital que permitem a comunicag@o entre sistemas. Ja Tecnologia da Informacgéo (TI) diz
respeito a tecnologias baseadas em computadores.

2 Dai a serem conhecidas, pela doutrina e jurisprudéncia estrangeira, como standard-essential patents.
Doravante, serdo referidas como “patentes essenciais”.



Ocorre que, como se vera com maiores detalhes, as SSOs ndo apresentam defini¢des
especificas acerca desses termos e, ademais, ndo se envolvem diretamente no processo de

licenciamento, deixando-o a cargo dos interessados.

Nesse contexto, a necessidade inafastavel de utilizacdo de determinadas tecnologias
protegidas por patentes, sob o risco de se impedir a permanéncia ou o acesso no mercado,
pode conferir poder econdmico e posicdo dominante ao titular de tais patentes. Cria-se,
assim, incentivos para a pratica de condutas nocivas ao ambiente concorrencial, trazendo-se

a questdo das patentes essenciais para o ambito do direito concorrencial.

Para a presente pesquisa, pretende-se analisar a recusa de licenciar ou de
comportamentos do titular que sejam incompativeis com os termos FRAND como capazes

de invocar a imposicao de licenciamento com fundamento na doutrina das essential facilities.

Originalmente aplicada a bens fisicos, essa doutrina cria um dever ativo de acesso a
infraestruturas preexistentes e imprescindiveis ao desenvolvimento de atividade economica
em regime de concorréncia com agentes ja estabelecidos no mercado, ndo podendo estes
ultimos se recusarem a fornecer o acesso. Aplicada aos direitos de propriedade intelectual, a
doutrina das essential facilities implica a imposi¢ao de licenciamento — algo visto com
ressalvas em fun¢do do risco de eliminacdo ou desnaturagdo do incentivo de se investir em
propriedade intelectual e, no limite, desincentive a inovacdo, sendo preferivel solugdes

privatistas a solu¢des concorrenciais.

Contudo, no caso das patentes essenciais, o ja mencionado potencial para abusividade
torna relevante a visao dessa propriedade intelectual a partir da logica de compartilhamento
das essential facilities. Ainda, a problematica perpassa pela constatagao de que existe uma
dupla fonte de interesse publico nas patentes essenciais: tanto pelas proprias patentes, em
seu objetivo de incentivo a inovacdo, quanto pela padronizacdo que, em Ultima analise,
também busca estimulo significativo a inovagao, trazendo ganhos de eficiéncia, sustentando
a interoperabilidade de produtos de diferentes fabricantes, reduzindo custos de transagdo e

possibilitando economias de escala.

Partindo-se da premissa de que o incentivo a inovagdo estd intimamente relacionado a
um ambiente concorrencialmente higido, o direito concorrencial e, em especial, a doutrina
das essential facilities, pode ser uma ferramenta 1til e, por vezes, necessaria para solucionar

problemas relacionados ao acesso a patentes essenciais. De fato, o problema desta pesquisa



se resume ao seguinte questionamento: as caracteristicas e o regime particulares das patentes
essenciais, em comparago a patentes ndo essenciais, tornam possivel a aplicacdo da doutrina
das essential facilities a situagdes de licenciamento sem que haja uma desnaturacao do

incentivo a inovagao inerente ao direito patentario?

Diante disso, tem-se a hipdtese de que, constituindo-se a doutrina das essential
facilities em uma obrigacdo de acesso pautada na necessidade de se fomentar a concorréncia
(da qual a propriedade intelectual depende para fortalecer o incentivo a inovagdo), tal
abordagem preservaria o duplo interesse publico existente no tocante as patentes essenciais,
0 que nao seria possivel caso se adotasse uma solu¢ao puramente de direito contratual, mais

privatista, que admitisse interpretagdes mais restritivas do dever de acesso.

Trata-se de tema ainda pouco explorado — em especial, no contexto brasileiro —, mas
que carrega consigo uma relevancia muito grande face a expansdo dos ja mencionados
mercados de ICT e TI dotados de efeitos de rede, incluindo-se toda a cadeia de produtos da

chamada Internet das Coisas (IoT).

Para enfrentar o problema proposto, optou-se pelo o método de revisdo integrativa da
literatura com lente dedutiva. Considera-se revisao da literatura a sintetizag¢do “[d]o estado
acumulado do conhecimento (...) destacando importantes questdes e tendéncias naquele

corpo doutrinario.”® Nesse sentido, o revisor

molda um todo coerente dentro de uma estrutura compreensiva e sistematica, (...)
descrevendo como aquela questdo em particular ¢ conceituada na literatura, como
os métodos de pesquisa e teorias influenciam os resultados, os pontos fortes e
fracos da literatura. Em resumo, avalia criticamente o material ja publicado®.

3 Tradugdo livre do seguinte trecho: “An Integrative Research Review synthesizes the accumulated state of
knowledge (...), highlighting important issues and trends in that body of scholarship” (ELSEVIER. 4 guide
for writing scholarly articles or reviews for the Educational Research Review. 2014, p. 4. Disponivel em:
<https://www.elsevier.com/ _data/promis_misc/edurevReviewPaperWriting.pdf>. Acesso em 20 mai. 2016.)
4 Tradugdo livre do seguinte trecho: “The reviewer shapes a coherent whole within a comprehensive, systematic
structure (comparable with primary research) describing how the particular issue is conceptualized within the
literature, how research methods and theories have shaped the outcomes, strengths and weaknesses of the
literature. In short, it critically evaluates material that has already been published” (ELSEVIER. 4 guide for
writing scholarly articles or reviews for the Educational Research Review. 2014, p. 4. Disponivel em:
<https://www.elsevier.com/ _data/promis_misc/edurevReviewPaperWriting.pdf>. Acesso em 20 mai. 2016.)



Por literatura se compreende “livros, artigos de periodicos, artigos de jornais, registros

historicos, relatorios governamentais, teses e dissertagdes € outros tipos™.

A escolha do método ¢ justificada em fun¢do do contetido do questionamento exposto:
serd necessario, por meio da analise das caracteristicas e regimes particulares das patentes
essenciais, explorar a viabilidade da aplicagdo da doutrina das essential facilities com
preservagao da logica de incentivo a inovagdo que ¢ caracteristica das patentes tradicionais.
Diante da dificuldade de aferir os niveis de inovagdo, a revisao da literatura possibilitara uma
analise da existéncia de outros mecanismos (expectativa de padronizagdo bem-sucedida,
reducgdo de custos por eliminacao de tecnologias em duplicidade, dentre outros) capazes de

assegurar ou engendrar incentivos nesse sentido.

Para a concretizagdo dessa proposta, cumpre promover uma analise da literatura
especializada produzida sobre o objeto da pesquisa para se verificar os elementos

caracteristicos das patentes essenciais face aos direitos inerentes as patentes tradicionais.

Além disso, para o desenvolvimento da proposta, explorar-se-4 a literatura referente a
aplicacdo da doutrina das essential facilities para o compartilhamento de propriedade
intelectual, especialmente patentes. Embora a origem do conceito de essential facilities seja
uma construcdo jurisprudencial referente ao compartilhamento de estruturas fisicas que,
mais tarde, passou a ser aplicada a bens imateriais, foi na literatura especializada que esse
entendimento ganhou forga, especialmente diante de uma grande instabilidade de requisitos

judiciais para a aplicacdo da doutrina.

Ainda assim, esclarece-se que, nos Capitulos 3 e 4 deste trabalho, a analise
bibliografica serd complementada por uma analise jurisprudencial, de forma a trazer uma
maior concretude a discussdo e para que se possa discutir os elementos concorrenciais
levantados nos casos. Por fim, ressalta-se que, ndo obstante a doutrina das essential facilities
ter origem em direito estrangeiro, compreende-se como desnecessaria a utilizacdo dos
métodos do direito comparativo para a proposta, ja que a doutrina ja esta integrada tanto a
literatura quanto a jurisprudéncia nacionais, afastando, assim, a percepcdo de mera

transposi¢do de institutos juridicos estrangeiros.

5 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Instituto de Psicologia - Biblioteca Dante Moreira Leite. O que é
revisdo da literatura? Disponivel em: http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/revisao.pdf. Acesso em
20 mai. 2016.



O trabalho foi estruturado em quatro capitulos.

Inicialmente, o Capitulo 1 apresenta uma contextualizacdo dos processos para a
escolha, estabelecimento e adocdo de padrdes técnicos, ressaltando o papel das organizagdes
para estabelecimento de padrdes tecnoldgicos (as Standard Setting Organizations — SSOs) e
anecessidade de divulgagao, por parte dos titulares, de patentes essenciais ou potencialmente
essenciais ao padrdo em desenvolvimento. Assim, tem-se como ponto de partida a utilizagao

de padrdes tecnoldgicos de compatibilidade estabelecidos no ambito das SSOs.

O Capitulo 2 esclarece as patentes essenciais como desdobramento sui generis do
direito patentario, eis que, em func¢do de efeitos de rede e de um interesse publico
intensificado pela padronizacao, o exercicio do direito de exclusividade inerente ao registro
patentario ¢ potencializado, o que se busca mitigar por meio da autoimposicdo de uma
obrigacdo de licenciamento sob termos FRAND. Ao final do capitulo, feitas as
consideracdes sobre esses elementos caracteristicos das patentes essenciais, debate-se a

suficiéncia de solugdes puramente privatistas aos litigios que as tiverem como objeto.

Em seguida, o Capitulo 3 discute as patentes essenciais sob a oOtica dos fundamentos
do direito concorrencial para se assegurar o respeito ao compromisso FRAND assumido
pelos titulares de patentes essenciais. Aqui, foram examinados casos norte-americanos,
europeus e brasileiros de patentes essenciais nos quais houve uma abordagem concorrencial,
de forma a se extrair os elementos envolvidos na andlise. Diante da escassez de casos
brasileiros, também foram analisados casos emblematicos do Conselho Administrativo de
Defesa Economica (Cade) nos quais a preocupacao com a higidez concorrencial determinou
a imposicao de licenca compulsoria prévia, em uma logica semelhante ao dever de acesso

do compromisso FRAND.

Com base nisso, o Capitulo 4 apresenta, primeiramente, um exame doutrindrio e
jurisprudéncial da doutrina das essential facilities por ordenamentos com tradi¢do no seu
estudo e aplicagdo (Estados Unidos e Unido Europeia), visando a promover uma
compreensdo do tema. Apds a apreciagdo dessa experiéncia estrangeira, na qual se constatou
diferengas entre as abordagens europeia e estadunidense, passa-se a uma exposi¢ao critica
da experiéncia brasileira, com levantamento do histérico de decisdes do Cade para fins de
verificacao de posicionamento. Ato continuo, ¢ ainda neste derradeiro capitulo, propds-se
uma analise da doutrina das essential facilities como subsidio ex ante e ex post ao

licenciamento de patentes essenciais: inicialmente, fundamenta a ldgica do compromisso
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prévio de compartilhamento determinado pelo compromisso FRAND. Depois, pode surgir
como forma de remediar potenciais abusos originados pela recusa de licenciar patentes
essenciais ou comportamentos do titular que sejam incompativeis com os termos FRAND,

tendo sido estabelecidos alguns elementos a serem considerados no momento da analise.

Por fim, o trabalho se encerra com uma reflexdo sobre os debates expostos nos
capitulos anteriores, concluindo-se que a doutrina das essential facilities ¢ um instrumento
util para firmar uma visdo concorrencial do licenciamento de patentes essenciais,
resgatando-se, com esta, o interesse publico decorrente tanto das patentes em si, quanto da

padronizagao associada a efeitos de rede.
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1. OS PADROES TECNICOS E AS STANDARD SETTING
ORGANIZATIONS

1.1 Conceituacio inicial

Para fins de introdu¢dao ao tema, nesse primeiro capitulo serdo apresentados os
conceitos relacionados aos processos para desenvolvimento de normas ou padrdes técnicos
(também chamados, nesse trabalho, de tecnologicos) por meio das organizagdes
estabelecedoras de padrdes, ou Standard Setting Organizations (SSOs). Ainda, embora os

~ . . 6 , . rqe .
padrdes possam ser categorizados de diversas formas®, serd promovida uma analise visando
a compreensao dos conceitos de padroes de compatibilidade, de facto e de iure e abertos e

fechados.
1.1.1 Padroes de compatibilidade

Os padrdes técnicos podem ter os objetivos mais diversos possiveis, como a
seguranca dos usuarios de determinados produtos’, a certificacio de qualidade de
mecanismos de controle interno® e a criagdo de “linguagens” comuns que possibilitem a
interoperabilidade entre dispositivos diferentes’. Conquanto padrdes de qualidade e de
seguranca tenham uma importancia econdmica e social significativa, o foco deste trabalho
serd o ultimo caso, os padrdes de compatibilidade que promovem a interoperabilidade

técnica'”,

Os chamados padroes de interface ou compatibilidade sdo um conjunto de regras
desenvolvidas para o desenho de novos produtos. Estas regras facilitam coordenacao entre

produtos ou componentes concebidos de forma independente, estabelecendo uma interface

¢ Vide classificagio em ZIBETTI, Fabiola Wiist. Relacdo entre normalizagdo técnica e propriedade
intelectual no ordenamento juridico do comércio internacional. 2012. Tese (Doutorado em Direito
Internacional) — Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2012, p. 72-73.

7 Por exemplo, o padrao ISO 5395:1990 define exigéncias de seguranga € procedimentos de teste especificos
para cortadores de grama.

8 Tal é o caso do padrdo ISO 37001:2016, que se refere a exigéncias para o estabelecimento, implementagio,
manuteng¢do, revisdo e melhoria de sistemas de gestdo antissuborno.

9 Caso de todas as especifica¢des referentes a internet movel, e.g. a tecnologia LTE 4G.

10" A interoperabilidade é importante pois, conforme Hovenkamp, quanto maior a complexidade de um
determinado mercado, maior o potencial de ganhos de eficiéncia pelo estabelecimento de padrdes — desde
que esses padrdes sejam efetivamente comunicados aos consumidores. Cf. HOVENKAMP, Herbert. The
Intellectual Property-Antitrust Interface. Issues in Competition Law, ABA, 2008, p. 1998.
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comum para governar suas interacoes. Por isso, regras dessa natureza sao fundamentais

para produtos inseridos no mercado de ICT'!.

FARREL e SIMCOE tratam de duas formas de compatibilidade: a horizontal ¢ a

1'2. A compatibilidade horizontal seria a capacidade de compartilhar complementos

vertica
em varias plataformas. Assim, uma plataforma ¢ horizontalmente aberta se a sua base
instalada de complementos for acessivel a sistemas concorrentes. Os autores se valem do
exemplo de paginas da internet que podem ser exibidas em navegadores concorrentes. Em
outro extremo estdo as plataformas fechadas, para as quais citam como exemplo os sistemas
operacionais proprietarios (SOP), como o Microsoft Windows. Neles, na auséncia de agdes
adicionais, um aplicativo desenvolvido para determinado SOP nao podera ser utilizado por

sistema distinto.

Como beneficios da compatibilidade horizontal, temos a possibilidade de
comunicacdo com um base instalada maior'? e uma relacio direta entre o tamanho de uma

base instalada e a oferta de bens complementares'*,

De outro lado, h4 a compatibilidade vertical, que permite o livre fornecimento de
complementos para um sistema. Uma plataforma ¢ considerada verticalmente aberta se nela
for possivel tal fornecimento sem a obteng¢io da permissdo do titular da plataformal®.
FARREL e SIMCOE citam como exemplo os casos Hush-a-Phone'® e Carterfone!’, que

abriram a rede telefonica dos Estados Unidos para complementos fornecidos

' Cf. ZIBETTI, Relagdo entre normalizacdo..., cit., p. 79.

12 Cf. FARREL, Joseph; SIMCOE, Timothy. Four paths to compatibility. In: PEITZ, Martin; WALDFOGEL,
Joel (org.). The Oxford Handbook of the Digital Economy. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 36.

13 Associa-se esse beneficio a efeitos de rede diretos, cuja definigdo ser4 apresentada no proximo capitulo.

14 Nos mesmos moldes acima, esse elemento ¢ associado a efeitos de rede indiretos.

15 Cf. FARREL; SIMCOE. Four paths..., cit., 2012, p. 36.

16 “Hush-a-Phone” era um dispositivo acoplado ao receptor de voz do telefone que melhorava a qualidade do
som enviado a parte ouvinte. Na época, a AT&T, monopolista de servigos telefonicos nos Estados Unidos e
unica fornecedora de aparelhos telefonicos (que, na época, eram ofertados em aluguel), tentou barrar o
acoplamento do “Hush-a-Phone” aos aparelhos. Diante de uma concordancia inicial da Federal
Communications Commission (FCC), agéncia governamental criada para regular o setor de comunicagdes, o
caso foi levado a apreciagdo judicial pela empresa fabricante do "Hush-a-Phone". Ao final, em 8 de novembro
de 1956, a United States Court of Appeals, the District of Columbia Circuit decidiu que a AT&T ndo deveria
intervir na oferta do “Hush-a-Phone”, pois esse produto ndo afetava a infraestrutura das empresas telefonicas,
tampouco o servico aos usudrios (238 F.2d 266 (D.C. Cir. 1956)).

17 Dispositivo de comunicagio criado por Thomas Carter, que funcionava por meio de uma conexdo de radio
de mao dupla ligada ao sistema telefonico, o que permitia uma comunicagao entre radio e telefone. Em 1968,
a FCC, nos moldes da decisdo do “Hush-a-Phone” (vide nota acima), permitiu que o Carterfone e outros
dispositivos semelhantes se conectassem a rede da AT&T (13 F.C.C.2d 420).
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independentemente, permitindo que produtos como faxes, modems e secretarias eletronicas

pudessem se conectar a rede.

Dentre os beneficios gerados pela compatibilidade vertical, temos uma crescente
variedade de componentes, pois, a principio, ela reduz os custos de entrada de novos
agentes no mercado secundério, promovendo uma concorréncia mais intensa nesse
mercado. Disso, resulta uma tendéncia, por parte das empresas, a buscarem a padronizagao
de componentes que complementem suas tecnologias proprietarias, preservando-se a

capacidade de diferenciagdo em 4reas nas quais elas tenham uma vantagem técnica'®,

Nesse sentido, FARREL e SIMCOE afirmam que esse modelo de compatibilidade gera
uma arquitetura sistémica “modular” e uma divisao do trabalho de inovagao, pois
isolating a module that is likely to experience a sustained trajectory of
improvements allows other componentes to take advantage of performance gains
while protecting them from the cost of redesign. And when the locus of demand

or the value of complementary innovations is highly uncertain, modularity and
vertical openness facilitate simultaneous design experiments (...)"".

Isso explica o interesse em se desenvolver estruturas comuns que possam ser

aproveitadas por diversos agentes, como os padrdes de internet movel.
1.1.2 Padrdes de facto e de jure

A padronizagdo pode se dar tanto pela tendéncia do publico em relagcdo a um padrio
técnico em detrimento de outros, convertendo-se este na tecnologia dominante (padrao de
facto) quanto ser promulgada por organizacdes especializadas, sejam elas de natureza

privada ou publica (padrio de jure)®°.

Uma caracteristica geralmente associada aos padrdes de facto ¢ a imprevisibilidade.
Diante da tendéncia de os esfor¢os da industria se concentrarem em uma Unica tecnologia
dominante, os padrdes de facto costumam surgir apos as chamadas “guerra de padrdes”,
que marcam um momento de grande concorréncia entre tecnologias. As “guerras de

padrdes” mais emblematicas incluem, por exemplo, os casos das tecnologias VHS versus

18 Cf. FARREL; SIMCOE. Four paths..., cit., p. 38.
19 Idem.
20 Cf. ZIBETT], Relagéo entre normalizagdo..., cit. p. 87.
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Betamax (em gravacao de video), Mac OS versus Windows (em sistemas operacionais) €

Explorer versus Netscape (em navegadores da Internet)?!.

Durante o periodo “bélico” dos padrdes, tecnologias alternativas buscam superar suas
concorrentes como a solugdo técnica dominante. A concorréncia ¢ especialmente intensa
quando envolve plataformas incompativeis horizontalmente num mercado dotado de
efeitos de rede??, no qual existe a expectativa de que somente uma tnica “vencedora” venha
a adquirir poder de mercado?’. Normalmente, as empresas interessadas em deter uma
tecnologia que se transforme em padrao de facto utilizam diversos instrumentos para obter
uma vantagem na corrida de padronizagdo, como marketing, promogdes e estratégias de

preco?t.

Embora uma concorréncia inicial entre tecnologias incompativeis possa produzir
beneficios?’, é possivel identificar alguns fatores negativos decorrentes da padronizacio de
facto: (1) a possibilidade de emergéncia de uma plataforma fechada, que nao permita o
acesso pelos demais agentes, (ii) a possibilidade de obten¢do de dominancia por parte de
uma tecnologia inferior, ja que a qualidade nao ¢ o unico fator para a padronizagao de facto,
e (ii1) a possibilidade de constituir um desperdicio de recursos para a sociedade — em
especial, diante das perdas de investimento na tecnologia “perdedora” e quando os
existirem fortes efeitos da rede e as empresas competirem em fatores que ndo digam

respeito a preco e qualidade®®.

Nesse sentido, a incerteza no estabelecimento de padrdes de facto poderia também
gerar incentivos para que consumidores atrasassem seus investimentos em produtos até que
fosse escolhida uma tecnologia dominante. Nessa hipotese, o estabelecimento consensual

de um padrao seria uma alternativa mais adequada, pois permitiria que os recursos fossem

21 Essa disputa se transformou em agdes judiciais de natureza antitruste, vide United States v. Microsoft
Corporation nos Estados Unidos (253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001)) e Microsoft/Comissdo Europeia na Unido
Europeia (caso T-201/04, julgado pela Corte de Justica Europeia em 17 de setembro de 2007), discutidos no
Capitulo 4.

22 A serem definidos no préoximo capitulo.

23 Cf. FARREL; SIMCOE. Four paths..., cit., p.40.

2 Idem.

25 Em tese, pode constituir uma solugdo mais rapida, dado que os integrantes da “guerra” teriam fortes
incentivos para competir por adotantes iniciais de tecnologia. Segundo Mair, ha beneficios tanto no lado da
demanda, quanto da oferta, pois “[c]onsumers benefit from exponentially increasing network effects
according to Metcalf’s law; the producer benefits from a larger consumer market, greater commercial
certainty, and a single ‘platform’ on which to focus its production.” (MAIR, Carl. Taking technological
infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access. Utrecht Journal of International
and European Law, vol. 32, n. 82,2016, p. 68).

26 Cf. MAIR, Taking technological infrastructure..., cit., p. 68.



15

dedicados a inovacao a jusante, em vez de serem utilizados em uma “guerra” de padrdes.
MAIR, ao analisar a questdo sob o ponto de vista da teoria dos jogos, concluiu que a
padronizagdo coordenada ¢ melhor tanto para a empresa “perdedora” quanto para a
“vencedora” da disputa?’. Os padrdes que nascem dessa coordenagio sio conhecidos como

padrdes de jure, em fungao da legitimidade conferida pela concordancia dos interessados.

Em geral, a coordenagao entre os interessados na padronizagao ¢ feita no ambito das
organizacgoes para implementacdo de padrdes, ou Standard Setting Organizations (SSOs),

as quais serdo estudadas no topico 1.1.4.
1.1.3 Padrdes abertos e fechados

Como ja mencionado no topico anterior, os padrdes podem ser abertos ou fechados.
Segundo ZIBETTI, “a abertura ou fechamento de uma norma relaciona-se, por um aspecto,
ao acesso a participagdo no processo de normalizagdo e, por outro, ao acesso aos dados,

informagdes e tecnologias essenciais ao cumprimento de suas prescri¢des técnicas.””?®

A principio, o acesso a um padrao deve ser generalizado, devendo seus termos serem

definidos de modo a permitir que todos os agentes em todos os niveis implementem a
. ~ 20 ~ . .

padroniza¢do””’. Embora ndo exista consenso sobre o conceito de abertura, ZIBETTI afirma
que as principais caracteristicas sdo (i) disponibilidade ptblica a qualquer interessado (seja
de forma gratuita, seja mediante pagamento de valor razoavel), (ii) facilidade no acesso aos
direitos de propriedade intelectual necessarios para aplicar o padrao, e (iii) existéncia de
especificagdes técnicas suficientemente descritas e que permitam a compreensdao do seu

alcance e proposito’’.

27 “In the taxonomy of game theory, the structure of a ‘standards war’ is referred to as a ‘coordination game’.
If only the parties could coordinate their behaviour ex ante they would be able to reach the best outcome: a
commonly agreed standard (referred to as a ‘Nash Equilibrium’ in game theory) as opposed to risking ending
up at the worst outcome of having no standard at all. The purpose of cooperative standard-setting is to permit
the emergence of coordinated market solutions to the problem of achieving a standard, enabling all
participating producers (and also, eventually, consumers) to share in the economic windfall. Participants
avoid the cost of standards wars and fragmented standards and consumers benefit from increased
‘downstream’ competition due to interoperability between competing technologies.” (MAIR, Taking
technological infrastructure..., cit., p. 69)

8 ZIBETTI, Relacdo entre normalizacdo..., cit., p. 88.

2 Cf. ULLRICH, Hanns. FRAND Access to Open Standards and the Patent Exclusivity: Restating the
Principles.  Competition ~ Law  Review, n. 2, maio/2017, p. 8-9. Disponivel em:
<http://www.concurrences.com/en/review/issues/no-2-2017/articles/frand-access-to-open-standards-and-
the-patent-exclusivity-restating-the>. Acesso em: 15-05-2017.

30 Cf. ZIBETT]L, Relagdo entre normalizagdo..., cit., p. 88-89.
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Contudo, ¢ possivel que o padrdo seja destinado apenas ao uso de um grupo de
empresas, que estabelece o padrdo para seus proprios fins ou para uso limitado aos
membros da cadeia de criagdo e distribuicdo de valor de uma empresa (ou um grupo de
empresas). Tais padrdoes podem até atrair interesse suficiente para se tornarem padrdes de
facto utilizados por toda a industria, mas normalmente o acesso sé € possivel mediante o

consentimento de seus proprietarios>!.

Quando se pretende que um padrdo seja generalizado, os seus termos devem ser
concebidos para se permitir o acesso a todos os agentes de uma determinada industria ou
mesmo de toda a economia. A maneira tradicional de garantir um acesso aberto ¢
estabelecer o padrdo por referéncia ao estado da arte existente e geralmente reconhecido
em um dado campo de tecnologia®’. Assim, por definicdo, e sob o ponto de vista
tecnoldgico, todos poderdo implementar o padrdo. Para que isso ocorra, ¢ necessario o
envolvimento da industria e das empresas interessadas para que que estas, direta ou
indiretamente, desenvolvam o padrdo mediante um consenso. Isso costuma se dar no

ambito da estrutura institucional das SSOs.

1.2 Standard Setting Organizations (SSOs)

As organizagdes para estabelecimento de padrdes (Standard Setting Organizations —
SSOs) sdo associagdes normalmente privadas®® formadas por membros da industria e
voltadas a organizar os trabalhos de padroniza¢do. Como ja dito, a padronizagdo via SSO

¢ uma alternativa as chamadas “guerras de padroes” que estabelecem os padrdes de facto.

Retomando-se a defini¢cao de plataformas horizontais e verticais discutidas no item
1.1.1, as SSOs sdao muitas vezes centrais para a governanga de plataformas horizontais
abertas, por ndo serem estas, por definicdo, controladas por uma unica empresa. Ainda
assim, as SSOs podem atuar em plataformas fechadas horizontalmente, facilitando
compromissos para a ocorréncia de abertura vertical. Quando um detentor de plataforma
controla algum recurso restrito, os demais agentes temem a imposi¢ao de precos de acesso

mais altos ou outras mudancgas capazes de conferir ao detentor da plataforma uma parcela

31 Cf. ULLRICH, FRAND Access to Open Standards..., cit., p. 9.

32 Idem.

33 Podem, ainda assim, estar sujeitas a algum nivel de supervisdo pelo poder publico. Cf. OECD. Standard
Setting. Policy Roundtables, 2010.
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maior dos frutos de suas inovagdes. Isso ¢ resolvido caso os detentores de plataforma

assumam, por meio das SSO, um compromisso ex ante de nio prejudicar a concorréncia.

Embora os compromissos ex ante também possam ser feitos fora do contexto de um
processo de padronizacdo, em tese, uma vantagem de firmar compromisso por intermédio
de uma SSO ¢ o fato de que ela fornece um meio de executa-lo, tornando a promessa mais

crivel.

O termo SSO pode ser aplicado a uma ampla gama de instituicdes. Algumas das SSO
mais relevantes da atualidade incluem o Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), a International Organization for Standardization (ISO), a International
Telecommunication Union (ITU), o European Telecommunications Standards Institute
(ETSI) e a Internet Engineering Task Force (IETF). Ha ainda os chamados “consorcios”,
que retinem algumas SSOs em prol de algum objetivo especifico (assemelhando-se a joint
ventures), a exemplo do World Wide Web Consortium (W3C) e do 3rd Generation
Partnership Project (3GPP).

A associagdo a essas organizagoes ¢, em geral, aberta a qualquer interessado mediante
o pagamento de taxas periodicas®>. Em algumas SSOs de porte maior, e.g. o IEEE, ¢
possivel, ainda, a participacao em grupos especificos de acordo com o tipo de tecnologia,
como a Communications Society € a Industry Applications Society, sujeita ao pagamento

de taxas adicionais.

No tocante a escolha de padrdes, cada organiza¢do costuma ter um procedimento
proprio, embora sejam, geralmente, seguidas algumas etapas principais: a forma¢ao de um
grupo de trabalho, seguida pela elaboragdo, adocdo e aplicagdo dos padrdes criados.
Segundo ZIBETTI, a iniciativa de elaboragao pode partir de “6rgdo competente, a pedido de
um membro ou grupo de membros, ou ainda a pedido do secretariado”. Ato continuo, “a

negociacao das especificagdes técnicas e constru¢do do consenso sobre o projeto basico da

3 Foi o0 caso da Xerox, que abriu mdo do controle sobre o protocolo Ethernet (desenvolvido por ela entre
1973 e 1974) para contribuir para a criagdo de um padrao tecnologico no ambito do Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE). O padrao ficou conhecido como IEEE 802.3.

35 Cf. BEKKERS, Rudi; UPDEGROVE, Andrew. A Study of IPR Policies and Practices of a Representative
Group of Standards Setting Organizations Worldwide. In: NATIONAL RESEARCH COUNCIL. /P
Management and Standard-Setting Processes, set. 2012. Disponivel em: <
http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga _072197.pdf> Acesso em: 10
nov. 2015.
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norma ¢ atribuida aos grupos ou comités técnicos (...) compostos por técnicos e

especialistas que negociam e preparam seu texto’.

ApoOs estabelecida uma primeira minuta do projeto, ela ¢ apreciada pelos demais
membros da SSO para que tegam os respectivos comentarios. O comité recebe os eventuais
comentarios, elabora o texto final e, na sequéncia, envia o projeto para a analise do 6rgao
competente para votagdo. Uma vez aprovado, o texto ¢ encaminhado para publicacdo e

adogdo. A partir dai o padrao esta disponivel para implementagao.
ZIBETTI entende o documento publicado como

(a) normativo (pois “estabelece regras, diretrizes ou caracteristicas para atividades ou
resultados™’), consistentes em especificagdes técnicas, codigos de pratica ou

regulamentos técnicos);

(b) aprovado por organismo reconhecido (“uma instituicdo que exerce atividades
reconhecidas em normalizag¢do, seja no ambito internacional, regional, nacional,

territorial, setorial ou empresarial”®);

(c) estabelecido por consenso (elemento legitimador do processo, definido como um
“acordo geral alcangado por todas as partes interessadas que participam do processo
de normaliza¢do”, com “auséncia de oposi¢do fundamentada sobre aspectos
significativos por qualquer parte importante dos interesses envolvidos”, ainda que

ndo exista unanimidade”);

(d) baseado em regras reconhecidas de tecnologia (“[t]ais regras devem ser
reconhecidas pela maioria dos especialistas representativos da area técnica, como

refletindo o estado da arte”*); e

(e) disponivel ao publico (¢ “imperativo que a norma esteja disponivel ao publico

ara sua aplicacdo”, contudo, isso ndo implica acesso incondicionado ou gratuito*!).
b b

36 ZIBETTI, Fabiola Wiist. Relacdo entre normalizagdo técnica e propriedade intelectual no ordenamento
Jjuridico do comércio internacional. 2012. Tese (Doutorado em Direito Internacional) — Faculdade de Direito,
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2012, p. 64.

37 ZIBETTI, Relacdo... cit., p. 66.

38 ZIBETTI, Relagdo... cit., p. 68.

39 ZIBETTI, Relagdo... cit., p. 70.

40 ZIBETTIL, Relagdo... cit.,p.71.

4l Idem.
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Assim, os padrdes geralmente sdo estabelecidos mediante uma série de reunides de
comité entre os participantes da industria, que culminam com a votacao de especificacdes
técnicas que descrevem quais recursos ou atributos uma determinada tecnologia ou

componente deve apresentar para estar de acordo com o padrao.

O objetivo desses procedimentos ¢ identificar a melhor solu¢do disponivel para um
dado problema técnico, embora os participantes da SSO também se preocupem com o valor
dos royalties que sao (ou serao) exigidos pelos detentores das tecnologias que estao sendo
consideradas para inclusdo no padrao, assim como os outros tipos de vantagens que possam

resultar para essas mesmas empresas*’.

Importante ressaltar que, embora sejam muitos os agentes afetados (direta ou
indiretamente) no processo de padronizagio®’, somente uma parcela deles participa da
escolha e promulgacao dos padrdes via SSO. Por exemplo, os consumidores, um dos alvos
mais sensiveis da padronizacdo, normalmente ndo estdo presentes na mesa de votagao. A
conducdo ativa dos processos de padronizacdo acaba sendo das empresas detentoras de
tecnologia que, por defini¢io, tém interesse direto na matéria**. Ademais, mesmo diante
dos procedimentos de votagao estabelecidos no ambito das SSOs, seria possivel questionar
a denominagdo de jure dada a padrdes escolhidos nessas condig¢des, pois nao se trata de

padrao escolhido por 6rgdo com autoridade legal.

Por estar ausente essa autoridade, raramente as proprias SSOs conseguem demandar
o cumprimento das regras de licenciamento impostas por elas. A maioria dos SSOs sdo

associagdes voluntarias com pouco ou nenhum poder para tornar obrigatdria a adogdo ou a

4 Vide compromisso FRAND, que ser4 estudado no Capitulo 2.

43 Zibetti identifica as seguintes categorias: (a) os titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a
tecnologia que ndo produzem bens que implementam essa tecnologia, (b) os titulares de direitos de
propriedade intelectual sobre a tecnologia que ndo produzem bens implementadores, mas que sdo
consumidores dele, (c) os titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia que produzem
bens implementadores, (d) os titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia que produzem
e sdo consumidores do bem implementador, (¢) os produtores reais ou potenciais de bens implementadores
que ndo sdo titulares de propriedade intelectual, (f) os produtores reais ou potenciais de bens implementadores
que também sdo consumidores do produto, mas nao sdo titulares de propriedade intelectual, (g) os
interessados na produgdo do bem implementador que ndo sao titulares de propriedade intelectual e ndo t€m
capacidade de producdo no momento, mas que podem desenvolvé-la, (h) os consumidores dos bens
implementadores que t€m interesse em produzi-lo, mas que nao sdo titulares de propriedade intelectual e ndo
ainda tém capacidade de producdo, mas que podem desenvolvé-la, e (i) aqueles que sdo exclusivamente
consumidores dos bens implementadores de tecnologia padronizada. (Relagdo entre normalizacgao..., cit., p.
104-105).

4 Cf. BARON, Justus; GUPTA, Kirti. Unpacking 3GPP Standards (versdo 31/01/2018). Northwestern Law
& Economics Research Paper n. 18-09. Disponivel em: https://ssrn.com/abstract=3119112. Acesso em
10/03/2018.
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conformidade com os padroes escolhidos. No entanto, como os seus membros atuam em
industrias nas quais existe alta demanda por coordenagao tecnoldgica, as decisdes adotadas

dentro das SSOs podem impactar a direcdo de eventuais mudangas tecnologicas.

Em func¢ao de suas particularidades, os padrdes de jure desenvolvidos dentro de SSOs

constituem o foco deste trabalho.

1.3 Declaracgdo de essencialidade de patentes necessarias a implementacio de padrao

técnico

No contexto de estabelecimento de padrdes, geralmente as SSOs se referem as

patentes necessarias para implementar padrdes técnicos como sendo “essenciais” #°.

Assim, as SSOs costumam exigir que os seus membros divulguem, preferencialmente
antes de finalizadas as deliberacdes técnicas acerca do padrio a ser promulgado®S, as
patentes de sua titularidade, sejam aquelas ja concedidas ou pedidos ainda pendentes, as

quais razoavelmente se possa entender como relevantes ao processo de padronizagio®’.

4 Cf. BARON, Justus; POHLMAN, Tim. Mapping Standards to Patents using Databases of Declared
Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification. Data on Technology Standards,
Industry Consortia, and Innovation do Searle Center Database da Northwestern University. 2015. Disponivel
em: <http://www.law.northwestern.edu/research-
faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/Baron_Pohlmann_Mapping_Standards.pdf>. Acesso
em: 10.06.2016.

46 Vide disposi¢des da Standards Board Bylaws do IEEE: “The Submitter of a Letter of Assurance may, after
Reasonable and Good Faith Inquiry, indicate it is not aware of any Patent Claims that the Submitter may own,
control, or have the ability to license that might be or become Essential Patent Claims. If the patent holder or
patent applicant provides an LOA, it should do so as soon as reasonably feasible in the standards development
process once the PAR is approved by the IEEE-SA Standards Board. This LOA should be provided prior
to the Standards Board's approval of the standard. An asserted potential Essential Patent Claim for which
licensing assurance cannot be obtained (e.g., an LOA 1is not provided or the LOA indicates that licensing
assurance is not being provided) shall be referred to the Patent Committee.” (grifos nossos). O mesmo ¢
verificado na Clausula 4.1 da Intellectual Property Rights Policy do ETSI: “4.1 Subject to Clause 4.2 below,
each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a
STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL
IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or
TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that
MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.” (grifos nossos). Entretanto, na
Clausula 4.2, o ETSI esclarece que “4.2 The obligations pursuant to Clause 4.1 above do however not imply
any obligation on MEMBERS to conduct IPR searches.”

47E prudente pontuar que, embora algumas se¢des das especificagdes técnicas do padrio estabelecido possam
ser consideradas opcionais (ou seja, tratam-se de elementos extras ao minimo funcional do padrdo), essa
essencialidade “técnica” seria diferente da essencialidade entendida como “comercial”. A segunda se refere
a patentes que ndo integram um padrdo especifico, mas sdo consideradas cruciais para que produtos que
implementam esse padrdo possam ser comercializados. Ainda assim, o limite entre esses dois tipos de
essencialidades pode ser nebuloso, pois as patentes também podem ser incorporadas em um padrdo
justamente por serem consideradas comercialmente essenciais (a exemplo do que ocorreu com o padrio de
criptografia de chave publica).
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A obrigacao de declarar patentes como essenciais a implementagao de padrdes
técnicos pode surgir de varias formas, podendo variar também a extensao dessa obrigagao.
Em estudo elaborado por BEKKERS e UPDEGROVE, no qual eles analisaram as politicas de
diversas SSOs, identificou-se que algumas delas estabelecem a obrigatoriedade de
declaracdo em estatutos ou em regras procedimentais (como politicas de propriedade
intelectual), enquanto outras SSOs preferem dispor dessa questdo nos contratos de
associacdo. De qualquer forma, o mais habitual ¢ que a obrigagdo se estenda a todos os

membros ou participantes da SSO em questao™®,

As politicas de divulgacdo vém acompanhadas da possibilidade de exclusdo da
tecnologia patenteada em caso de ndo disponibilidade do licenciamento de patente

essencial®

. Em geral, as SSOs condicionam a inclusdo de tecnologias no padrdo a
disponibilidade de seus detentores de licencia-las. Assim, se as patentes forem divulgadas,
mas o proprietario ndo estiver disposto a fornecer um compromisso de licenciamento, a

maioria das SSOs tentard contornar a patente ou retira-la das especificagdes do padrao.

Uma vez colhidas, as declaragdes de essencialidade sdo disponibilizadas em
repositorios para a consulta por potenciais implementadores que desejem verificar a
necessidade ou ndo de se obter licengas de patentes antes de se comprometer com o padrao.
Portanto, em tese, a divulgacdo permite que os participantes da SSO avaliem os trade-offs

entre a qualidade técnica do padrio e o custo esperado da implementagio™.

Na pratica, nota-se que nem as SSOs, nem os declarantes de essencialidade, sdo

capazes de garantir a veracidade ou a precisao das informagdes constantes nos repositorios.

Nao obstante a existéncia de alguns regramentos e normas procedimentais — a
exemplo das politicas de propriedade intelectual —, pode-se dizer que, de forma geral, as
SSOs (i) ndo analisam qualitativamente as patentes declaradas como essenciais com a
finalidade de verificar a veracidade dessa declaragdo, (ii) ndo exigem que seus membros

realizem pesquisas em arquivos proprios ou na literatura mais ampla a fim de identificar

4 Vide quadro comparativo elaborado pelos autores: BEKKERS, Rudi; UPDEGROVE, Andrew. A Study of
IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide. In:
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. IP Management and Standard-Setting Processes, set. 2012, p. 27.
Disponivel em: <
http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072197.pdf> Acesso em: 10
nov. 2015.

4 Idem.

50 Vide UNIAO EUROPEIA. Comissio Europeia. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty
on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011, paragrafo 268.
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direitos de propriedade intelectual que, razoavelmente, possam ser relevantes a
padronizagdo, (iii) ndo tém mecanismos para exigir declaragdes de patentes (ou demais
tipos de propriedade intelectual) especificas, e (iv) ndo asseguram o fornecimento oportuno

de informagdes relativo as especificacdes técnicas’’.

Verifica-se que, além de exercerem atividades diretamente afeitas aos processos de
padronizagdo (como a formagdo de grupos de trabalho, elaboracdo de especificagdes
técnicas, dentre outros), as SSOs atuam como agregadoras de informacdes de patentes
essenciais, inexistindo uma estrutura interna que analise questdes relativas aos méritos
dessas patentes. Essas questdes sdo deixadas aos proprios interessados, os titulares de

patentes essenciais ¢ os implementadores de padrdes tecnologicos.

Entretanto, especialmente em setores mais dependentes de patentes (como o de ICT),
condutas mais cautelosas implicam altissimos custos de transagdo, o que pode levar os
titulares a fazerem declaragdes genéricas ou imprecisas, ou os implementadores a buscar
licengas de portfolio inteiro, em vez de apenas as patentes essenciais a implementagdo do

padrao.

Uma simples busca por quais patentes sdo essenciais € incrivelmente complexa, pois
dispositivos como smartphones costumam implementar centenas de padrdes e, por
consequéncia, milhares de patentes, cujas reivindicagdes, nao raro, estdo entrelagadas em

patent thickets™.

Mesmo que todas as patentes essenciais sejam identificadas, os implementadores
podem hesitar em buscar uma licenca caso o escopo e a validade de cada patente forem
considerados incertos (e.g., se houver duvidas sobre o preenchimento dos requisitos de

patenteabilidade)®.

51 Idem; e UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Setting out the EU approach to
Standard Essential Patents. 29.11.2017.

32 Emaranhados de patentes, com contornos incertos, utilizadas para bloquear concorrentes no processo
inventivo. Cf. SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard
Setting. In: JAFFE, Adam B., LERNER, Josh e STERN, Scott (org.). Innovation Policy and the Economy.
vol. 1. Massachusetts: MIT Press, p. 119-150, 2001.

33 Cf. SIMCOE; SHAMPINE, Economics of Patents... cit., 2017, p. 105.
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Ainda, ha questionamentos sobre o que constitui uma expectativa “razoavel” de que
as patentes possam ser relevantes para o padrdo, algo que traz dificuldades concretas a

empresas dotadas de grandes portfolios de propriedade intelectual®*.

Isso pode ocasionar excesso de declaragdes de essencialidade (situagdo na qual se
declara como essenciais patentes que nao o sdo), ou deficiéncia dessas declaracdes (nesse
caso, o titular deixa de declarar patentes de sua titularidade que podem ser consideradas
essenciais). Ademais, incentiva-se a apresentagdo de declaracdes genéricas, nas quais os
titulares indicam que detém patentes essenciais sem fornecer uma relagao especifica sobre

quais esté se referindo.>®

A solucdo dessa problemdtica parece perpassar pela exigéncia um maior
detalhamento nas declaragdes de essencialidade, o que continuaria a transferir o 6nus de
analise qualititativa aos interessados no licenciamento (titulares e nao titulares). Todavia,
politicas que exijam pesquisa aprofundada e divulgacdo especifica também podem
incentivar os grandes detentores de patentes a adotar uma abordagem altamente inclusiva,
com eventual declaragdes de que quase todas as suas patentes sdo potencialmente

essenciais.

Em consulta a base de dados do ETSI, que exige divulgagao especifica, constata-se

. . o« . r e . 56

o recebimento de milhares de patentes declaradas como essenciais para um unico projeto’".
Se apenas algumas dessas patentes forem realmente essenciais, os implementadores de
padrdes tecnoldgicos enfrentariam problema semelhante ao ocasionado por uma politica
que aceita declaracdes genéricas. Dai, infere-se que o atingimento dos objetivos almejados
a partir da implementagao de exigéncias nesses moldes — a declaracao de patentes realmente
essenciais —, dependeria necessariamente da implementagdo de algum tipo de mecanismo

de controle qualitativo®’.

4 Note-se ainda que, no caso de declaragdes de existéncia de pedidos pendentes de patentes, muitas vezes
ndo fica claro se um pedido final sera, de fato, essencial no momento em que um padrio for estabelecido.
Isso porque o pedido ¢ geralmente concecido apds uma longa tramita¢ao no 6rgdo patentario, no qual podem
ocorrer diversas alteragdes na redacgdo das reivindicagdes da patente.

35 Cf. SIMCOE; SHAMPINE, Economics of Patents and Standardization..., cit., p. 106.

6 Cf. UNIAO EUROPEIA. European Telecommunications Standards Institute (ETSI). ETSI IPR Online
Database. Disponivel em: https://ipr.etsi.org/. Acesso em 15.08.2017.

57 Essa foi a conclusdo da Comissdo Europeia, ao recomendar as SSOs medidas que possam contribuir para
a ampliacdo do acesso a tecnologias padronizadas. Uma sugestao foi disponibilizar a realizag@o de analises
qualitativas de essencialidade sob demanda dos interessados, o que poderia reduzir os altos custos
relacionados a esse instrumento. Vide UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Communication from the
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Finalmente, retorna-se a problematica relacionada ao fornecimento oportuno de

informacdes relativo as especificacdes técnicas.

Em funcao da complexidade das matérias, tem-se que os comités de padrdes no
ambito das SSOs podem levar vérios anos para formular o texto final de uma especificacdo
técnica. Em paralelo, as empresas costumam empreender recursos de design e marketing
para a especificacao nascente conforme o consenso comeca a emergir sobre os principais
parametros de projeto. Nesse contexto, seria possivel que um titular de patentes oportunista,
aproveitando-se dessa janela ocasionada por uma demora processual, esperasse até o final
do processo para divulgar suas patentes essenciais — momento em que muitos agentes no

mercado ja teriam adotado o padrao técnico sem saber da existéncia dessas patentes.

SIMCOE e SHAMPINE afirmam que, caso existam poucas chances de que o padrdo
tecnoldgico venha a ser reformulado, o titular oportunista teria conseguido incluir suas
patentes de forma inesperada, trancando implementadores no padrao sem efetivamente

violar a politica de divulgacio da SSO®,

Mesmo diante dos problemas levantados, as politicas de divulgacao de essencialidade
continuam sendo uma ferramenta Util para os membros das SSOs, pois criam um
procedimento no qual os titulares de patentes assumem compromissos de licenciamento.
Os termos de licenciamento ficarao sujeitos as regras das SSOs, que serdo discutidas com

maiores detalhes no proximo capitulo.

Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee.
Setting out the EU approach to Standard Essential Patents. 29.11.2017.
8 Cf. SIMCOE; SHAMPINE, Economics of Patents and Standardization..., cit., p. 106.
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2. PATENTES ESSENCIAIS E LICENCIAMENTO

Apo6s a introdugdo acerca do processo de padronizagdo, passa-se a evidenciar as
patentes essenciais como desdobramento sui generis do direito patentario, eis que, em
funcdo de sua natureza e dos efeitos de rede normalmente associados a padronizagao, o

exercicio do direito de exclusividade inerente ao registro patentario ¢ potencializado.

Nesse sentido, sdo identificadas duas caracteristicas principais que distinguem as
patentes essenciais das patentes tradicionais: a influéncia dos efeitos de rede e a
intensificacdo do interesse publico. Como consequéncia, as patentes essenciais estao
sujeitas a um regime especial, o que se nota pela existéncia do compromisso FRAND e pela
consequente limitacao do direito de exclusividade passivel de ser exercido pelo titular da
patente essencial, conforme serd explorado nos itens a seguir. Ao final, diante dessas
questdes distintivas das patentes essenciais, discute-se se a aplicagdo de solugdes que
privilegiem interesses privados das partes do licenciamento seriam suficientes para resolver

todos os litigios envolvendo essa propriedade intelectual.
2.1 Influéncia dos efeitos de rede

Quando influenciados pelos efeitos ou externalidades de rede, os bens tém a sua
utilidade e valor aumentados quanto maior o numero de individuos que os utilizarem. Esses
bens pertencem a redes que conectam multiplos usuarios/consumidores, nas quais o valor
de cada conexdo individual ¢ afetado pelas demais conexdes entre os outros agentes na
mesma categoria®. Nos termos da literatura econdmicas, diz-se que a participagdo de cada

usudrio/consumidor na rede gera externalidades positivas®.

Os efeitos de rede podem ser diretos ou indiretos. Em artigo de 1985, KATZ € SHAPIRO
tomam o telefone como exemplo de efeitos de rede diretos, argumentando que a utilidade
de comprar um aparelho claramente dependia do numero de outras casas ou
estabelecimentos que se juntaram a rede telefonica.®! Atualizando-se esse exemplo para os
tempos atuais, poderiamos citar aplicativos de mensagens de texto (como Whatsapp e

Telegram), que também derivam utilidade e valor do nimero de usuarios que integram a

% Cf. PRIEST, George L. Rethinking antitrust Law in an age of networks. Yale Law & Economics Research
Paper n. 352, 2007. Disponivel em: http://ssrn.com/abstract=1031166. Acesso em 20/10/2018.

0 Tdem.

81 Cf. KATZ, Michael L.; SHAPIRO, Carl. Network Externalities, Competition, and Compatibility. The
American Economic Review, vol. 75, n. 3, Junho/1985, p. 424.
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rede. Em relagdo aos efeitos indiretos, um exemplo seria um software executado no sistema
operacional Microsoft Windows, cujo valor/utilidade esta relacionado ao valor/utilidade da

rede criada pelo sistema operacional em si.

No caso dos padrdes tecnologicos de compatibilidade, verifica-se uma associagdo a
estruturas de rede, pois s6 se pode dizer que a padronizagdo ocorreu e gerou utilidade
quando o padrdo foi, de fato, adotado de forma ampla pela(s) industria(s) envolvida(s) o
suficiente para permitir a interoperabilidade entre dispositivos®?, mesmo que estes sejam

produzidos por agentes completamente distintos.

Assim, por si soOs, padroes de compatibilidade ndo tém muito valor como
instrumentos tecnologicos. E somente por meio da implementagdo, coordenacio e
interoperabilidade que eles se tornam relevantes para a sociedade. Com efeito, conforme
ressaltam SIMCOE e SHAMPINE, grande parte da literatura econdmica a respeito de padroes
de compatibilidade foca nos efeitos de rede e na sua capacidade de criar retornos

(feedbacks) positivas durante o processo de adocio tecnoldgica®.

Para entender a importancia dessa relagdo, basta pensar nos padrdes tecnologicos de
redes Wi-Fi, 3G ou 4G, utilizados para internet movel e incorporados em diversos
aparelhos, de telefones celulares a aspiradores de pd. No ambito da “Internet das Coisas”,
a padronizagdo da conexao via internet possibilita que um telefone celular se comunique e
envie comandos, por exemplo, a um aparelho doméstico conectado na rede (como

geladeiras, aspiradores de pd, dentre outros).

Nesse sentido, a criacdo de uma rede por meio da padronizagdo € tida como eficiente,
trazendo aos agentes do mercado economias de escala derivadas especialmente pelo lado

da demanda®*, mas também ocorrendo pelo lado da oferta®”.

Como visto no capitulo anterior, em um periodo pré-rede/padronizacao, verifica-se,

comumente, uma situagao de coexisténcia de tecnologias que concorrem para se tornarem

62 Cf. LUNDQVIST, Bjorn. Standardization under EU competition rules and US antitrust laws: the rise and
limits of self-regulation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 18.

6 Cf. SIMCOE, Timothy S.; SHAMPINE, Allan L. Economics of Patents and Standardization: Network
Effects, Hold-up, Hold-out, Stacking. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). The Cambridge Handbook of
Technical Standardization Law — Competition, Antitrust and Patents. Cambridge: Cambridge University
Press, 2017, p. 101.

% As economias de escala pelo lado da demanda sdo, justamente, conhecidas como externalidades de rede.
Cf. SIMCOE; SHAMPINE. Economics of Patents..., cit., p. 102.

65 ¢(...) whereby larger production volumes drive down the average cost of a standardized product or
component” (ibid., p. 102).
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padrao. Contudo, quando uma ou algumas dessas tecnologias sao padronizadas, ocorre uma
escassez pelo afunilamento de opg¢des, resultando na valorizagdo dos componentes
tecnoldgicos necessarios para se implementar esse padrdo e, enfim, das patentes que
geralmente protegem cada um desses componentes. Dessa forma, o efeito de rede confere
valor tanto a tecnologia padronizada quanto as patentes essenciais a sua implementacao.
Quanto maior a dominancia do padrdo, maior a escassez, € por consequéncia, maior o valor
atribuido. Portanto, aos detentores de tecnologias e patentes, a formagdo de uma rede se
torna atrativa devido a uma expectativa de valorizacao de suas tecnologias e patentes pelo

aumento da demanda®.

Assim, ha um grande interesse econdmico em se capturar os efeitos e externalidades
de rede, razdo pela qual determinadas tecnologias sdo padronizadas deliberadamente —
geralmente no Ambito de SSOs®’. Quando isso ocorre, pode-se presumir que a padronizagio
serd benéfica aqueles incluidos no processo de escolha®®, o que ndo necessariamente

beneficiara aos consumidores®.

A padronizagao deliberada pode ser observada no processo de desenvolvimento de
padrdes para a internet movel. Apos conflitos ocorridos durante a implementagao
simultinea de padrdes 1G e 2G que eram mutualmente incompativeis’®, criou-se um

consorcio (o 3rd Generation Partnership Project, 3GPP) que passou a reunir diversas

% De sua parte, os implementadores da tecnologia (ndo detentores de tecnologias e patentes) esperam que
essa valorizagdo se transfira aos seus produtos em func¢do da inclusdo nestes de uma caracteristica de
interoperabilidade.

7 Conforme Katz e Shapiro, “[i]n most markets where network externalities are important, the compatibility
of the products will be the result of explicit decisions by the firms. When the network externalities are large,
the choice of whether to make the products compatible will be one of the most important dimensions of
market performance.” (KATZ, Michael L.; SHAPIRO, Carl. Network Externalities, Competition, and
Compatibility. The American Economic Review, vol. 75, n. 3, Junho/1985, p. 434).

%8 Ibid., p. 435.

% Os interesses comerciais e econdmicos das empresas costumam ter um peso mais determinante na escolha
dos padrdes do que eventuais interesses sociais e coletivos. Assim, os padrdes sdao cuidadosamente escolhidos
para se preservar ou adquirir certas posi¢cdes no mercado. Katz e Shapiro explicitam essa questdo com o
seguinte argumento: “The problem is that the larger firm will lose market share to its smaller rival as a result
of standardization. If it can unilaterally block standardization, it may do so, despite the fact that its rival and
consumers would benefit” (KATZ e SHAPIRO, Network... cit., p. 436).

70 Durante as décadas de 1980 e 1990, duas tecnologias acabaram concorrendo entre si: a Global System for
Mobile Communication (GSM), pautada numa tecnologia de processamento de sinal chamada Time Division
Multiple Access (TDMA), e outra chamada Code Division Multiple Access (CDMA). Sobre a historia desses
padrdes, vide BARON, Justus; GUPTA, Kirti. Unpacking 3GPP Standards (versdo 31/01/2018).
Northwestern ~ Law &  Economics  Research ~ Paper  n. 18-09. Disponivel  em:
https://ssrn.com/abstract=3119112. Acesso em 10/03/2018.
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SSOs’! para uma padronizacio conjunta da rede de internet movel a partir de sua terceira

geracao (3G).

A unido de SSOs em prol de um s6 padrao tecnologico certamente traz mais agilidade
no estabelecimento das especificacdes técnicas dos proximos padrdes de internet movel.
Contudo, vale destacar que, conforme um padrdo tecnoldgico adquire dominancia, mais ele
restringe a possibilidade de ocorrer futura concorréncia entre padrdes, o que pode ser
esclarecido a partir de quatro fatores: (i) os padrdes seguintes geralmente sao desenvolvidos
com base nas tecnologias de padrdes anteriores’?, (ii) a decisdo de adquirir um novo produto
depende da quantidade de produtos anteriormente adquiridos que fossem compativeis com
ele’, (iii) a tecnologia anteriormente padronizada, embora nio tenha qualidade superior a
alternativa, estd sujeita ao conceito de path dependence’®, e (iv) os custos de se mudar
(switching costs) de um padrao tecnologico para outro sdo altos — uma vez que tanto o
usudrio/consumidor quanto os fabricantes teriam de se adaptar a um novo padrdo,

possivelmente incompativel com o anterior, incorrendo em custos de tempo e valor.

Portanto, a substituicdo de padrdes costuma ser dificil de se implementar, conforme

explica GANDAL:

Competition in network markets is likely to lead to standardization on a single
technology. In other words, the long-term co-existence of competing
incompatible standards is unlikely. This is because a small initial advantage will
likely influence consumer expectations about the adoption of a particular
standard. This in turn will lead to more consumers adopting the standard.
Because the value of the product increases in the number of adopters, the value
of the network increases to future adopters. Often, consumer expectations are

"I Atualmente, compdem o 3GPP as seguintes SSOs: Association of Radio Industries and Businesses (ARIB),
Automatic Terminal Information Service (ATIS), China Communications Standards Association (CCSA),
European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Telecommunications Technology Association
(TTA), e Telecommunications Technology Committee (TTC). Em 2014, ingressou no consoércio a
Telecommunications Standards Development Society, India (TSDSI).

2 Em geral, tecnologias anteriores constituem inputs para as novas tecnologias, seja para a manutengio de
compatibilidades, seja em funcdo de trajetérias de inovagdo, vide MAIR, Carl. Taking technological
infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access. Utrecht Journal of International
and European Law, vol. 32, n. 82,2016, p. 82.

3 Cotter, Hovenkamp e Siebrasse trazem um exemplo no qual a pratica de “hold-up” (a ser discutida no
proximo capitulo) resulta ndo da expectativa de custos irrecuperaveis (sunk costs) por parte dos
implementadores de tecnologia, mas sim da incompatibilidade do padrao alternativo com o padrao anterior:
“For example, in the standard-setting context, the best alternative may become much less valuable ex post if
it is incompatible with the particular standard adopted ex ante, as this forestalls the benefits of
interoperability.” (COTTER, Thomas F.; HOVENKAMP, Erik; SIEBRASSE, Norman. Switching Costs,
Path Dependence, and Patent Holdup. Fev/2018, p. 3. Disponivel em: https://ssrn.com/abstract=3127933.
Acesso em 09.10.2018).

74 Cf. “(...) certain technologies seem to acquire a sort of inertia that amplifies their advantages over viable
alternatives for reasons unrelated to their intrinsic value or merit” (COTTER; HOVENKAMP; SIEBRASSE.
Switching Costs..., p. 7).
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self-fulfilling and an early lead can be transformed into an advantage that is
difficult to overcome.”

Isso evidencia como a dominancia de um padrdo tecnologico pode ocasionar no
fenomeno de “trancamento” (lock-in) dos agentes do mercado em uma tecnologia

especifica.

Nesse sentido, entende-se que a insubstituibilidade do padrao tecnoldgico/tecnologia
se transfere para as patentes essenciais a sua implementac¢do. Com efeito, a auséncia de
substitutos constitui o ja& mencionado cenario de escassez, responsavel pela valorizagdo

dessas patentes.

Trata-se, assim, da primeira diferenca entre patentes tradicionais e essenciais.
Enquanto patentes tradicionais nio costumam estar sujeitas as externalidades de rede’®, isso
¢ muito mais comum no caso das patentes essenciais, principalmente no caso de padrdes
tecnoldgicos de jure, nos quais se tém uma expectativa muito mais concreta de

dominancia’’.

Esse cendrio sugere que a padronizacao e os efeitos de rede conferem aos titulares de
patentes essenciais um poder de exclusdo potencializado que, caso exercido em sua
totalidade, pode trazer consequéncias mais graves do que o exercicio da exclusividade em
patentes tradicionais. Isso leva ao proximo ponto de diferenciag@o entre patentes essenciais

e tradicionais.
2.2 Intensificacio do interesse publico

Embora ja tenham sido vistas como privilégios e recompensas a esfor¢cos promovidos
por inventores, hoje se entende como mais adequada uma visao que compreenda as patentes

como excecdes a uma regra geral de dominio publico.

S GANDAL, Neil. Compatibility, Standardization, and Network Effects: Some Policy Implications. Oxford
Review of Economic Policy, vol. 18, n. 1, primavera/2002, p. 81.

76 Uma razdo para uma patente tradicional ser demandada ao ponto de estar envolvida em externalidades de
rede ¢ o fato de proteger uma tecnologia que se tornou padrio de facto. Nesses casos, ha discussdo sobre a
aplicabilidade dos termos FRAND ou de uma regra que, igualmente, determine o acesso obrigatorio. Sobre
esse tema, cf. MAIR, Carl. Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and
open access. Utrecht Journal of International and European Lafw, vol. 32, n. 82, p. 59-88, 2016, ¢
ELHAUGE, Einer. Treating Rand Commitments Neutrally. Journal of Competition Law & Economics, vol.
11,n. 1, p. 1-22, 2015.

"7 Como os padrdes de iure sdo estabelecidos, no Ambito de associagdes, pelos proprios membros da industria
interessados em padronizar a tecnologia, ha uma expectativa razoavel de que o padrao escolhido venha a ser
bem-sucedido.
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No ordenamento brasileiro, conquanto a protecdo a tais criagdes conste do art. 5°,
inciso XXIX, da Constituicao Federal de 1988, dispositivo no qual constam os direitos e
garantias fundamentais, COMPARATO observa que esse inciso ¢ o Unico a privilegiar
interesses particulares em detrimento da aplicagdo de principios fundamentais — “a
supremacia do bem comum do povo sobre todo e qualquer interesse ou direito particular, e
o principio da livre-iniciativa empresarial”’®. Contudo, os direitos patentarios devem ser
interpretados de forma restritiva, e concedidos somente quando houver efetivo “estimulo
as criagdes industriais e a sua difusdo no mercado”, questdes de interesse publico’®. Com

efeito, o proprio inciso XXIX esclarece que os direitos serao assegurados “tendo em vista

o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdomico do Pais”.

E nesse sentido que se firma a regra utilitarista com seu objetivo de incentivo a
inovacdo. Sob a otica do interesse publico, trata-se de uma regra condicional, exigindo-se
a demonstragdo da inovagdo (o que se faria pelo preenchimento dos requisitos de
patenteabilidade) e a divulgacdo desta em troca da concessdo de um direito de
exclusividade sobre ela, ainda que temporario. A expectativa ¢ que a duragao do direito
patentario seja suficiente para a recuperagdo de investimentos em pesquisa €
desenvolvimento e obtengdo de lucro, o que atrairia o interesse dos inventores € 0s

convenceria a publicizar suas invengoes.

Portanto, verifica-se que, no que tange as patentes em geral, o interesse publico
constitui um fundamento de concessdao do registro. Ja no tocante as patentes essenciais a
implementagdo de padrdes tecnoldgicos de compatibilidade, objeto deste trabalho, esse
interesse publico ¢ intensificado pela padronizacado e pelos efeitos de rede a ela associados.
Nesse caso, as patentes essenciais também devem estar alinhadas a finalidade de ampliagao
da rede para que a sociedade possa aproveitar os beneficios dos efeitos de rede. A
necessidade de a padronizagao atender ao interesse publico fica clara em estudo produzido
pela SSO de telecomunicagdes da International Telecommunication Union (ITU), uma das

agéncias especializadas da Organizacdo das Nagdes Unidas (ONU).*

8 COMPARATO, Fabio Konder. O abuso nas patentes de medicamentos. Revista de Direito Sanitdrio, v. 11,
n. 3, nov. 2010/fev. 2011, p. 211.

" Ibid., p. 212.

80 Cf. “Standards bodies adhere to rules and procedures that promote openness and transparency, thereby
providing an environment where innovators from competing companies can come together to develop and
agree on technical standards in the public interest.” (SUICA. International Telecommunication Union (ITU).
Telecommunication Standardization Bureau. Understanding patents, competition and standardization in an
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A titulo de exemplo de como a padronizagdo ¢ matéria de interesse da coletividade,
ressaltam-se os esforcos promovidos pela Unido Europeia para a implementagdao do
chamado “mercado unico”. Esse projeto foi posteriormente complementado pelo objetivo
de se estabelecer um mercado unico digital®’, tendo as patentes essenciais obtido
protagonismo em fun¢io dos padrdes tecnoldgicos relacionados aos mercados de ICT®?,
Embora as SSOs sejam regidas por direito privado, reconhece-se que os padroes técnicos
sejam utilizados como instrumentos politicos para assegurar “a interoperabilidade das redes
e dos sistemas, o bom funcionamento do mercado unico, um elevado nivel de protecao
ambiental e dos consumidores € uma maior inovagdo e inclusdo social”®. Assim,
tecnologias proprietarias s6 podem ser utilizadas para a implementacdo de padrdes
tecnologicos quando submetidas aos objetivos de natureza publica almejados pela

padronizagao.

Também na esteira da disseminagdo de tecnologias dos mercados de ICT, o Brasil,
entre 2016 ¢ 2018, promoveu estudos para desenvolver um Plano Nacional de Internet das
Coisas (conhecido como “loT.BR”), encabecado pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia,
Inovagdes e Comunicagdes (MCTIC) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econdmico e Social (BNDES), e objetivando um “diagnostico e a proposi¢ao de plano de

acdo estratégico para o pais em Internet das Coisas (Internet-of-Things - IoT)”.3*

interconnected world. 2014, p- 8. Disponivel em: https://www.itu.int/en/ITU-
T/Documents/Manual Patents Final E.pdf. Acesso em: 10.12.2018)

81 Conforme definigdo obtida do site da Comissdo Europeia: “A Digital Single Market (DSM) is one in which
the free movement of persons, services and capital is ensured and where the individuals and businesses can
seamlessly access and engage in online activities under conditions of fair competition, and a high level of
consumer and personal data protection, irrespective of their nationality or place of residence.” (UNIAO
EUROPEIA. Comissdo Europeia. Shaping the Digital Single Market. Disponivel em:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market. Acesso em 30.11.2018).
82 Conforme Comunicagdo feita pela Comissdo Europeia, as prioridades das politicas voltadas a
implementagdo do mercado unico digital sfo as seguintes tecnologias: “5SG communications, cloud
computing, the internet of things (IoT), (big) data technologies and cybersecurity”. No documento, destaca-
se que o funcionamento do mercado depende diretamente do acesso justo e ndo discriminatorio a patentes
essenciais (UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. ICT Standardisation Priorities for the Digital Single
Market. 2016. Disponivel em: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15265. Acesso em
15.11.2017).

83 UNIAO EUROPEIA. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council
And The European Economic And Social Committee. A strategic vision for European standards: Moving
forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European economy by 2020. 2011.
Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0311. Acesso em
10.12.2018.

8 Cf. descricdio dos objetivos e métodos da iniciativa, encontrados no site do BNDES:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/estudo-internet-das-

coisas-iot/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil. Acesso em 18.01.2018.




33

Durante a execugio das quatro fases do estudo® (1. Diagnostico geral e aspiragio
para o Brasil, 2. Selecdo de verticais e horizontais, 3. Aprofundamento e elaboracao de
plano de agdo (2018 - 2022), e Detalhamento das principais iniciativas do plano de a¢do),
foram produzidos diversos relatérios com o intuito de subsidiar as politicas publicas
necessarias para que o Brasil se inserisse no ambito das tecnologias de IoT. Contudo, por
ter se encerrado em 2018, ano de elei¢des presidenciais, o estudo ainda nao foi utilizado
nesse sentido, ndo estando claro, por ora, se a implementagdo e o incentivo de tecnologias

de IoT ainda ¢ um objetivo do novo governo federal.

De todo modo, para viabilizar as iniciativas como essas, uma das principais
preocupacdes publicas envolvidas no processo de padronizagdo diz respeito ao ambiente
institucional competitivo. A ampla difusao do padrao depende de um acesso igualmente
amplo por todos os interessados em produzir bens em conformidade com o padrdo, o que
posiciona os direitos privados das patentes em segundo plano. Como consequéncia, o
compromisso de licenciamento assumido pelos titulares de patentes essenciais no ambito
de SSOs adquire uma natureza publica, apesar dos royalties serem, a principio, uma questao

privada®.

Isso faz com que as patentes essenciais demandem uma supervisao mais intensa pelo
poder publico — algo que ja é notado por entidades governamentais, especialmente
autoridades antitruste, tanto em paises desenvolvidos®” quanto em desenvolvimento®®,
Nesse sentido, seria possivel enxergar problemas em disputas de patentes essenciais nas

quais exista confidencialidade, como ocorre em procedimentos arbitrais. A ideia ¢ que o

8 Que foi objeto de chamada publica e produzido pelo consércio McKinsey/Fundagio CPqD/ Pereira Neto
Macedo.

8 Cf. KIM, Yoonhee. Lifting Confidentiality of FRAND Royalties in SEP Arbitration. The Columbia Science
& Technology Law Review, vol. XVI, outono/2014, p. 5.

87 Vide ESTADOS UNIDOS. Department of Justice (DOJ) e Patent and Trademark Office (PTO). Policy
Statement on Remedies for Standard-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments.
08.01.2013; UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Setting out the EU
approach to Standard Essential Patents. 29.11.2017; UNIAO EUROPEIA. Commisdo Europeia. JRC
Science for Policy Report. Licensing Terms of Standard Patents: A Comprehensive Analysis of Cases. 2017.
8 Vide CHINA. Alta Corte Popular de Guangdong. Diretrizes de Trabalho sobre o Julgamento de Disputas
de Patentes Essenciais. 2017; apresentagdes da Competition Commission of India (CCI), como a intitulada
“IPR. - SEPs and Competition: Conflicting or Complementary”. Disponivel em
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/presentation_document/Competition%20and%20Patent%20Act%
20-%20Mr.%20Anil%20Bhardwaj.pdf?download=1. Acesso em 20/10/2018.
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sigilo em arbitragens no tocante ao estabelecimento de royalties seria contraria a natureza

publica do compromisso de licenciamento®.

2.3 O compromisso FRAND

Por envolverem solucdes a problemas técnicos, muitos padroes demandam a
aplicacdo de tecnologias protegidas por meio de patentes. Como resultado, tem-se a
necessidade de que todos os interessados (quando ndo detentores da tecnologia) em
implementar o padrao tecnoldgico em seus produtos busquem o licenciamento dessas

patentes, sob o risco de se infringir direito patentario alheio.

Isso atinge em particular os agentes que precisam implementar normas técnicas
obrigatorias (e.g., relacionadas a seguranga ou ao meio ambiente), mas também afeta
diretamente os participantes de mercados dependentes dos ja mencionados efeitos de rede,

como ¢ o caso de praticamente todos os mercados de ICT e TI.

Aqui, ¢ importante ter em mente algumas considera¢des. Segundo MELAMED e
SHAPIRO, as negociacdes entre titulares de patentes essenciais e interessados em
implementar padrdes tecnoldgicos costumam ocorrer depois que os implementadores
utilizaram as tecnologias padronizadas e, consequentemente, teriam violado patentes
essenciais’. Isso ocorreria, pois padrdes envolvendo ICT podem abranger centenas ou
mesmo milhares de patentes essenciais — e muitas destas apresentam contornos incertos’’.
Além disso, nota-se a existéncia de um (muitas vezes, longo) lapso temporal entre o pedido
e a concessao de patentes, significando que, no momento da padronizacio, o registro da
patente pode ja ter sido pleiteado, mas ainda ndo ter sido concedido. Por isso, ndo raro,

seria impraticavel para os implementadores entrarem em negociagdes de licenciamento

8 Cf. “(...) similar to patent validity and scope, confidentiality of FRAND rates in SEP arbitration runs
counter to the public nature of FRAND commitments. Second, given the “safeguard” nature of the FRAND
commitment, the public is entitled to know the additional ex post value of SEPs that standard implementers
will likely pass on to consumers. Third, the public’s entitlement to know a FRAND royalty rate is more acute
than its interest in patent validity and scope, because the recent development of SEP enforcement moves to
target downstream businesses and end-users.” (KIM, Lifting Confidentiality..., cit., p. 23)

% Cf. MELAMED, A. Douglas; SHAPIRO, Carl. How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More
Effective. The Yale Law Journal, vol 127, n. 7, maio/2018, p. 2114.

%1 Conforme Shapiro, essa ¢ uma estratégia utilizada para bloquear concorrentes. Cf. SHAPIRO, Carl.
Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. In: JAFFE, Adam B.,
LERNER, Josh e STERN, Scott (org.). Innovation Policy and the Economy. vol. 1. Massachusetts: MIT Press,
p. 119-150, 2001.
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com os titulares de patentes essenciais antes do estabelecimento e da implementacao de um

padrao tecnolégico.

Assim, no momento da negociacdo, os implementadores ja estariam “presos” no
padrdo tecnoldgico e nas tecnologias reivindicadas nas patentes, vez que, como ja
mencionado, o custo ex post de mudanca para uma alternativa de padrdo tecnoldgico ¢
muito maior do que o custo ex ante, ou seja, aquele de antes de a tecnologia patenteada ser
incluida no padrao tecnologico. Isso deve ao fato de, no momento ex post, o titular da
patente nao estd mais competindo para ter sua tecnologia incluida no padrdo, ou para fazer
com que implementadores do padrao utilizem a sua tecnologia. Portanto, caso o padrdo seja
bem-sucedido (isto ¢, dominante), o implementador nao teria escolha a nao ser buscar o

licenciamento®?.

Nesse cenario, entende-se que os detentores de patentes essenciais adquirem um
fortalecido poder de exclusdo de terceiros, decorrente dessa nova posi¢ao de monopolio ou
oligopolio. Sem regulacdo especifica, a aquisi¢do de tal poder criaria uma abertura e um
incentivo para praticas oportunistas por parte desses detentores de patentes essenciais’,
que poderiam impor aos implementadores da tecnologia padronizada precos ou condigdes
muito dispares e prejudiciais em relagcdo aqueles que razoavelmente seriam ofertados no

ambito de um mercado competitivo®.

Dai, uma sistematica prévia e clara de licenciamento ser indispensavel para evitar
abusos e proporcionar uma efetiva difusdo de tecnologia. Em um esfor¢o autorregulatorio
para conter o oportunismo ex post gerado a partir da escassez de tecnologias substitutas, as
maiores SSOs estabelecem que os titulares de propriedade intelectual essencial a
implementagdo dos padrdes tecnoldgicos ali desenvolvidos devem — apds declarada a

essencialidade, nos termos discutidos no Capitulo 1 — se comprometer a licencid-la, de

92 Cf. MELAMED; SHAPIRO, How Antitrust..., cit., p. 2114.

9 Cf. MELAMED; SHAPIRO, How Antitrust..., cit., p. 2115.

% Cf. MAIR, Carl. Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open
access. Utrecht Journal of International and European Law, vol. 32, n. 82, 2016, p. 63; MELAMED, A.
Douglas; SHAPIRO, Carl. How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective. The Yale
Law Journal, vol 127, n. 7, maio/2018, p. 2116; LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and
Standard-Setting Organizations. California Law Review, n. 90, 2002, p. 1925; KIM, Yoonhee. Lifting
Confidentiality of FRAND Royalties in SEP Arbitration. The Columbia Science & Technology Law Review,
vol. XVI, outono/2014, p. 24; CONTRERAS, Jorge L.; NEWMAN, David L. Arbitrating Standards-Essential
Patent Disputes. Journal of Dispute Resolution, n. 23,2014, 24-25.
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forma irrevogavel, idealmente antes da promulgacao oficial das especificagdes técnicas do

padrao.

Conforme estudo conduzido por BEKKERS ¢ UPDEGROVE, que analisou as politicas
de propriedade intelectual adotadas por diversas SSOs, esse compromisso de licenciamento
pode assumir os formatos de declaragdes assinadas por cada um dos compromissarios
(conhecidas como Licensing Statement, Undertakings, Letter of Assurance ou Declaration
of Licensing Position), ou simplesmente constar das politicas e diretrizes das SSOs, sem
necessidade de assinatura. Nessa ultima hipotese, em geral, existe a possibilidade de opt-
out, ou seja, o detentor de propriedade intelectual pode manifestar o desejo de ndo se

comprometer®.

Nesses documentos, sdo constituidos os parametros de licenciamento, que podem
variar em grau de detalhamento. Em geral, tem-se que o titular pode renunciar ao exercicio
do seu direito de exclusividade ou ofertar o licenciamento. A licenga pode ocorrer (i) com
ou sem o pagamento de royalties (royalty-free), e/ou (ii) mediante a aplicagdo de uma regra
de reciprocidade, que condiciona a concessdo de licenca a um potencial licenciante ao
licenciamento reciproco das respectivas patentes essenciais sob sua titularidade, e deva se
dar (ii1) sob termos justos, razoaveis € nao discriminatorios (fair, reasonable, and non-
discriminatory, “FRAND”)’. Assim, ainda que ndo haja cobranca de royalties, ao titular é

vedado impor ao licenciante condigdes que nio se amoldem a esses termos’’.

Nesse sentido, MELAMED e SHAPIRO esclarecem que os termos justos e razoaveis se
voltariam a prevengao ou reducao de precificagdo monopolista. De outro lado, os termos

ndo discriminatdrios objetivariam evitar a extracdo de retornos monopolistas mediante o

% BEKKERS, Rudi; UPDEGROVE, Andrew. A Study of IPR Policies and Practices of a Representative
Group of Standards Setting Organizations Worldwide. In: National Research Council. IP Management and
Standard-Setting Processes, set. 2012, p. 104. Disponivel em: <
http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga 072197.pdf> Acesso em:
10/11/2017

% Vide, por exemplo, a clausula 6.2 da Standards Board Bylaws do 1EEE e clausula 6 da Intellectual Property
Rights Policy do ETSI, duas das maiores SSO envolvidas na padronizacdo de redes 3G e 4G.

7 Como exemplo, na Clausula 6.2 da Politica de Propriedade Intelectual do Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE), proibe-se que o titular condicione o licenciamento de uma propriedade
intelectual essencial ao aceite ou a oferta de licenciamento de uma outra que nio seja considerada essencial
aos padroes definidos por essa SSO.
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licenciamento seletivo ou por meio da transferéncia de poder de monopdlio de um mercado

regulado pelo FRAND para outro que nio o seja.”®

Com isso, busca-se replicar a maneira pela qual uma negociagdo ex ante informada
se daria, restringindo a possibilidade de os detentores de patentes demandarem royalties
que reflitam o poder intensificado de exclusdo decorrente da padroniza¢dao, bem como os

custos irrecuperaveis (sunk costs) da implementagao do padrao.

Caso o titular ndo se vincule aos termos FRAND (eis que, mesmo na hipdtese em que
as SSOs colham um aceite implicito pelo detentor de propriedade intelectual, ele pode
simplesmente opt-out), essa decisdo traz as SSOs um dever de exclusdo ou tentativa de
exclusdo de sua tecnologia proprietaria das especificagdes técnicas do padrao. Como
exemplo dessa dinamica, reproduz-se abaixo trechos da politica de propriedade intelectual

do ETSI:

6 Availability of Licences

6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or
TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the
Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within
three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant
irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”)
terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized
components and sub-systems to the licensee's own design for use in
MANUFACTURE;

- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.

(...)
8.2 Non-availability of licences after the publication of a STANDARD or a
TECHNICAL SPECIFICATION

Where, in respect of a published STANDARD or TECHNICAL
SPECIFICATION, ETSI becomes aware that licences are not available from an
IPR owner in accordance with Clause 6.1 above, that STANDARD or
TECHNICAL SPECIFICATION shall be referred to the Director-General of
ETSI for further consideration in accordance with the following procedure:

()

iii) Where the IPR owner refuses the Director-General's request or does not
answer the letter within three months, the Director-General shall inform the
General Assembly and, if available, provide the General Assembly with the IPR
owner's explanation for consideration. A vote shall be taken in the General
Assembly on an individual weighted basis to immediately refer the
STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION to the relevant
COMMITTEE to modify it so that the IPR is no longer ESSENTIAL.
(Cléusulas 6 e 8, itens 6.1 e 8.2, iii, do anexo 6 — grifos nossos)

% MELAMED, A. Douglas; SHAPIRO, Carl. How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More
Effective. The Yale Law Journal, vol 127, n. 7, maio/2018, p. 2115.
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Em outras palavras, o compromisso FRAND ¢ assumido previamente pelos titulares
de propriedade intelectual como verdadeira condigdo para a inclusdo da tecnologia

proprietaria no &mbito das especificagdes técnicas dos padrdes.

Por isso, a preexisténcia de um compromisso de licenciamento impacta diretamente
as negociagdes entre os titulares e os implementadores, inclusive no tocante ao poder de
barganha detido por cada um. Nesse ponto, um dos fatores a influenciar a conduta dos
agentes diz respeito as expectativas sobre as respostas emanadas pelo Poder Judiciario na
hipotese de inexisténcia de acordo nas negociagdes. O fato os juizes ou autoridades
governamentais compreenderem o compromisso FRAND como obice a aplicacdo de
medidas inibitorias (e.g. retirada forcada do mercado daqueles produtos que utilizem o

padrao tecnolédgico) pode incentivar a implementacao do padrao tecnoldgico.

Dessa forma, as patentes essenciais, em fun¢ao dos efeitos de rede e do interesse
publico gerado pela padronizagdo, sujeitam-se a um regime diferenciado na forma do

compromisso FRAND.

No que tange as patentes tradicionais, a principio inexistem deveres ou compromissos
prévios de licenciamento na auséncia de condutas anticompetitivas ou outras questdes que
ocasionem em afastamento da liberdade de contratar. Ja& o compromisso FRAND ¢
estabelecido de forma independente, antecipando-se a um possivel surgimento desses
elementos, mas permanecendo em vigor ainda que eles ndo venham a se concretizar. Dessa
forma, a necessidade de conformidade ao compromisso FRAND se mantém mesmo caso o

padrao tecnoldgico ndo se torne dominante.

Ocorre que, na pratica, os termos FRAND sdo propositalmente vagos®, e de toda

sorte, as SSO ndo costumam se envolver diretamente no processo de licenciamento!®,

preferindo deixa-lo a cargo dos interessados. A grande quantidade de litigios e disputas

9 Isso ocorreria em fungdo de uma grande dificuldade de generalizagio, decorrente da necessidade de se
incluir nas politicas das SSO diversas variaveis envolvidas em processos de padronizagdo. Cf. TSAI, Joanna;
WRIGHT, Joshua D. Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating
Incomplete Contracts. Antitrust Law Journal, vol. 80, n. 1, 2015, p. 168.

100 vide, por exemplo, clausula 6.2 da Standards Board Bylaws do 1EEE, na qual este determina ndo ser
responsavel pelos seguintes pontos: “1. Identifying Essential Patent Claims for which a license may be
required; 2. Determining the validity, essentiality, or interpretation of Patent Claims; 3. Determining whether
any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or
in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory; or, 4. Determining whether an
implementation is a Compliant Implementation.”
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envolvendo patentes essenciais'®!

sugere que a mera existéncia do compromisso ¢
insuficiente para solucionar ou evitar os possiveis problemas envolvidos no licenciamento

de patentes essenciais'%2.

Por isso, a compreensao dos valores subjacentes a existéncia desses termos (o que
contribui também para uma interpretagdo mais adequada) ¢ extremamente importante para

um funcionamento higido da concorréncia e da manuten¢do de incentivos a inovacao.

Primeiramente, em relacdo a natureza do compromisso FRAND, ha um certo

consenso de que ele se trata de um contrato!'®?

. Ainda que se considere que o contrato seria
firmado entre os titulares membros da SSO com a SSO, em diversas politicas o direito de
demandar o cumprimento das obrigagdes de licenciamento se estende a outros membros e
ndo membros que sejam implementadores da tecnologia, na condigdo de terceiros

beneficiarios!®.

Nesse ponto, discute-se também a questdo de se o compromisso dever ou nao ser

aplicado a titulares de patentes essenciais que nao integrem a SSO, como, por exemplo, no

191 Um estudo empirico realizado por Pohlmann e Blind, com base em dados de 1993 a 2015, conclui que o
namero de litigios dessa natureza tem crescido. Ainda assim, considerando-se a importancia das patentes
essenciais, as partes aparentemente consideram que tais disputas valem a pena: “The success of new
technology standards (e.g. WiFi, LTE, Bluetooth) implemented in worldwide devices also had a noticeable
effect on the number of disputes. (...) Since the mid-2000s the amount of litigation relating to SEPs has
increased dramatically. Widely debated cases such as Motorola versus Microsoft or Apple versus Samsung
demonstrate not only that cases involving SEPs are more frequent, but also that the length and size of the
disputes have increased. The fact that two parties are willing to fight in court for several years reflects the
growing financial impact of declared SEPs. While numbers truncate for later years, the trend of litigated
declared SEPs has been constantly increasing.” POHLMANN, Tim; BLIND, Knut. Landscaping study on
Standard Essential Patents (SEPs) (Relatorio). Iplytics, 2016, p. 23-24. Disponivel em:
<http://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2017/04/Pohlmann_IPlytics 2017 EU-report landscaping-
SEPs.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017.

102 Nesse sentido, Tsai € Wright compreendem as politicas das SSO como contratos incompletos. TSAI,
WRIGHT, Standard.. .cit., p. 162.

183 Cf. LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations. California Law
Review, n. 90, 2002, p. 1909. Ainda, Lemley e¢ Shapiro pontuam que, para assegurar a eficacia do
compromisso, ¢ imprescindivel a existéncia de uma obrigagdo legalmente vinculante, sendo ele se torna uma
mera promessa. (Cf. LEMLEY, Mark A.; SHAPIRO, Carl. A Simple Approach to Setting Reasonable
Royalties for Standard-Essential Patents. Berkeley Technology Law Journal, vol. 28, 2 ed., 2013, p. 1140.)
104 “I A]n evolving area of IPR policy drafting relates to the advisability of including a term expressly stating
that members and/or all implementers are intended to be ‘third party beneficiaries’ of a licensing commitment.
This term allows implementers to legally assert the commitment made by the owner of an essential claim in
the event that that owner later brings a suit for infringement based solely on the sale of a compliant
implementation of the standard in question and there is a dispute as to whether the patent holder acted in
compliance with its RAND commitment.” (BEKKERS, Rudi; UPDEGROVE, Andrew. A Study of IPR
Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide. In: National
Research Council. /P Management and Standard-Setting Processes set. 2012, p. 113. Disponivel em:
<http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072197.pdf> Acesso em:
10/11/2017).



40

caso de uma transferéncia das patentes essenciais de um membro a um agente nao

membro!?

. De um lado, o direito contratual leva a conclusao de que o compromisso nao
se aplica a terceiros fora do contrato!%; de outro, a exclusdo dessas patentes do ambito do
compromisso poderia inviabilizar o processo de padronizagcdo e, até mesmo, criar
incentivos para praticas oportunistas por parte de ex-membros das SSOs!'?’. Por isso,

algumas SSOs criam mecanismos para tentar incluir terceiros no compromisso'%.

Como ja mencionado no topico anterior, outro ponto se refere a interpretacao dos
termos FRAND ocorrida no ambito de procedimentos arbitrais, normalmente sujeitos a
confidencialidade. O sigilo dificulta uma andalise comparativa dos termos para fins de
verificagdo de ndo discriminacdo!”, o que pode, inclusive, ser visto como contrario ao

carater de natureza publica subjacente ao compromisso de licenciamento!!°.

Embora seja razoavel entender que a interpretagao do que € justo, razoavel ou nao
discriminatoério deva ser alvo de andlises caso a caso, € relevante ter em mente que as
patentes essenciais como um tipo de propriedade intelectual que requer uma abordagem
mais cuidadosa e especifica, em fun¢do de sua presumida importancia para o mercado. Isso
sugere que os termos FRAND devam ser compreendidos em um escopo mais limitado da

liberdade de contratar, conforme sera explorado no proximo item deste capitulo.

2.4 Limitacao ao exercicio do direito de exclusividade

Na andlise econdmica da propriedade intelectual, sua caracteristica de imaterialidade

implica a definicdo como um bem publico, pois nao-rival (o consumo ou a utilizagao por

105 Especificamente sobre a transferéncia de titularidade da patente essencial, o ja citado estudo feito por
Bekkers e Updegrove conclui que as SSOs ndo costumam ser claras quanto a uma extensao automatica da
obrigagdo de licenciar ao novo titular, embora algumas SSOs explicitem a necessidade de notificar a
transferéncia. Cf. BEKKERS; UPDEGROVE, 4 Study of IPR Policies..., cit., p. 137.

106 Por definigdo, as politicas s6 poderiam ser vinculantes as empresas membros da SSO que as adotaram e,
eventualmente, a outras empresas integrantes de seu grupo econdmico (ibid., p. 43)

107 Assim, o titular de patente essencial, sabendo da iminéncia da inclusdo de sua tecnologia na especificagdo
técnica de um padrio, poderia deixar de comunicar a titularidade (ou pedido pendente) de patente essencial a
SSO e, em seguida, retirar-se da SSO para evitar se submeter ao compromisso FRAND. Com isso, o titular
poderia promover licenciamentos fora dos termos FRAND, inclusive praticando condutas discriminatorias.
Foi o que se discutiu no caso Rambus v. FTC, abordado no Capitulo 3.

108 “Several bodies have explored ways to create binding obligations for other parties. One is via
Commitments, when IPR holders (which may be members, participants, or neither) are asked to voluntarily
sign a legally binding agreement.” (BEKKERS; UPDEGROVE. 4 Study of IPR Policies... cit. ,p. 43)

109 Cf. SIMCOE; SHAMPINE, Economics..., cit., p. 108.

10 Cf. KIM, Lifting Confidentiality..., cit., p. 23.
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um agente nao impede que outro também o faga, inclusive simultaneamente) e nao-

excludente (nfo é possivel que um agente impeca o acesso pelos demais)'!!,

Dessa forma, em principio, a distribui¢ao de tais bens imateriais incorre somente no
custo marginal de se fazer copias. Ocorre que, segundo a teoria utilitarista, o incentivo a se
investir no desenvolvimento de mais bens imateriais depende da atribuicdo de um direito
de exclusividade a esse bem publico, que impediria o aproveitamento por terceiros nao

autorizados e permitiria a sua exploragio econdomica'!'?

. Dai decorre a aproximacao dos
bens imateriais ao instituto da propriedade — mesmo que com ressalvas, visto que, ao
contrario da propriedade tradicional, a propriedade intelectual ¢ temporaria — por meio da
atribuicdo, ao titular desses bens, do direito de excluir terceiros, constituindo-se um

monopodlio juridico conferido pelo Estado.

Ainda assim, conforme definido por DREXL, o direito patentario se volta ao combate
da concorréncia pela imitagdo e, portanto, intensifica a concorréncia pela substitui¢io'!°.
Por isso, assume-se que uma tecnologia protegida por uma determinada patente possa ser
substituida por alternativas tecnoldgicas no mercado, ndo havendo equiparagdo imediata
do monopolio juridico e temporario da patente a um monopolio no sentido econdémico,
objeto do direito concorrencial, a partir do qual seria possivel a extracao de precos

monopolistas'!4.

No caso das patentes essenciais, embora esse entendimento continue nao sendo
automatico (pois muitos padrdes tecnologicos acabam nao sendo amplamente difundidos
no mercado!!®), os efeitos de rede proporcionam condigdes mais concretas de que ele

concretize.

Assim, a limita¢do do direito de exclusividade, consubstanciada pela vedagdao da

recusa de licenciar e por padrdes minimos de negociagdo, resultante do compromisso de

' MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H. The Globalization of Private Knowledge Goods and the
Privatization of Global Public Goods. In: MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H. (Ed.). International
public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005, p. 9.

12 bid., p. 9.

113 DREXL, Josef. Anticompetitive stumbling stones on the way to a cleaner world: protecting competition
in innovation without a market. Journal of Competition Law & Economics, Vol. 8, No. 3, 2012, p. 533.

114 Cf. HOVENKAMP, Herbert; HOVENKAMP, Erik. Buying Monopoly: Antitrust Limits on Damages for
Externally Acquired Patents. Texas Intellectual Property Law Journal, Vol. 25,2017, p. 39.

115 Cf. SIMCOE; SHAMPINE. Economics..., cit. p. 103.
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licenciamento voluntario feito pelos titulares de patentes essenciais, ¢ uma pega essencial

para o desenvolvimento e implementacao de padrdes tecnologicos.
2.4.1 Vedagao da recusa de licenciar

Em geral, a leitura das politicas de propriedade intelectual das SSOs deixa claro que,
nos compromissos de licenciamento sob os termos FRAND, o titular abre mao da

possibilidade de recusar uma proposta de licenga''®

. Quando interpretados literalmente, tais
termos permitem ao titular a discussao dos termos de licenciamento, ndo uma negativa total.
E ainda assim, como visto acima, a sua margem de negociacdo sobre os termos do
licenciamento ¢ substancialmente reduzida, eis que esses termos devem se encaixar no
compromisso FRAND. Eventual ndo conformidade pode gerar questionamentos judiciais

ou arbitrais.

Assim, os titulares de patentes essenciais voluntariamente se submetem a uma
restri¢ao dos direitos de exclusividade inerentes a propriedade intelectual. Fora de contexto,
isso aparentaria uma desnaturagcdo do incentivo a inovagdo gerado pela exclusividade;
contudo, a padronizagdo representa uma nova forma de incentivo, a partir da expectativa
de ganhos pelo aumento da demanda, decorrente do amplo licenciamento de sua tecnologia.
De fato, tal expectativa se refere a apropriacdo da valorizagdao da tecnologia ocasionada
pelos efeitos de rede e pela escassez deles decorrentes, como ja mencionado em item

anterior.

Esse cendrio pode levar a intervencdes judiciais para suprir a auséncia do

compromisso FRAND, como ocorreu no caso Standard-Spundfass'!’ na Alemanha.

O caso envolveu um titular de uma patente essencial de facto a fabricagdo de barris
industriais que obteve uma medida liminar contra um concorrente, impedindo-o de fabricar
o produto cujo componente era patenteado. Por sua vez, o agente infrator argumentou, em
acdo declaratoria, que, diante da legislacdo concorrencial aplicavel e de normas

determinadas pela Associacdo da Industria Quimica, o licenciamento da patente ndo

116 Exemplifica-se com a redagdo constante na Clausula 6.1 da Standards Board Bylaws do IEEE que, quando
se refere aos objetos das licencgas, usa expressdoes como “unrestricted number of Applicants on a worldwide
basis” e diz que serdo estabelecidos “reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair
discrimination”. O mesmo ocorre com a Clausula 6.1 da Intellectual Property Rights Policy do ETSI, ao
especificar quais os direitos minimos a serem conferidos pelo licenciamento.

17 ALEMANHA. Suprema Corte Federal (Bundesgerichtshof). Caso n® KZR 40/02, julgado em 13.07.2004.
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poderia lhe ser negado. O caso foi levado a Suprema Corte Federal alema que, segundo

MAUME, concluiu que:

it does not matter if the patentee initiated, contributed to, or at least approved the
standard. It is sufficient that the patentee benefits from the standard. If the
patentee exploits this situation to restrict market access by criteria that contradict
the freedom of competition, then he is abusing his market-dominating position.
The result would be an obligation to grant a licence to ensure the soundness of
competition on the product market!!® (grifos nossos).

Assim, o dever se estenderia a um titular de patente essencial quando a posi¢ao
dominante adquirida pelo titular decorresse nio s6 da patente, mas sim da padronizagio'',
independentemente dela ter ocorrido via SSO ou n30'?, o que demonstra a importancia

publica da padronizacao.

Isso fica ainda mais evidente no caso das patentes essenciais por padronizagdo de
Jjure. Diante da nocdo geralmente normativizada de que o padrdo tecnologico ndo devera
abranger tecnologias proprietarias na auséncia de prévio compromisso FRAND por seus
titulares, torna-se impossivel compreender que o titular mantenha a totalidade de seu direito
de exclusividade caso sua patente seja considerada essencial, pois isso prejudicaria o
processo de padronizagdo. Nesse sentido, a padronizacdo e o compromisso FRAND, por
serem vinculados ao interesse publico, sobrepdem-se ao direito de exclusividade, que tem

cunho privatista.

Conforme visto, essa perda seria compensada por um aumento no numero de
licenciamentos. Todavia, ressalta-se que esse aumento ¢ meramente potencial. Assim como
inexiste certeza de retorno financeiro no momento do registro de uma patente, nao ha como
se garantir que o padrao tecnologico venha a ser bem-sucedido o suficiente de modo a valer

a pena ao titular de patente essencial'?!,

118 Cf. MAUME, Phillip. Compulsory Licensing in Germany. In: HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (eds.).
Compulsory Licensing - Practical Experiences and Ways Foward. MPI Studies on Intellectual Property and
Competition Law. Londres: Springer, 2015, p. 101-102

119 Cf. SCHOLER, Karolina. Patents and Standards: The Antitrust Objection as a Defense in Patent
Infringement Proceedings. In: ALDEMANN Martin J.; BRAUNEIS, Robert; DREXL, Josef; NACK, Ralph
(eds.). Patents and Technological Progress in a Globalized World. Berlim: Springer, 2009, p. 188.

120 Entendeu-se que a situagdo de restricdo seria muito semelhante em ambos os casos. Nesse sentido, cf.
ELHAUGE, Einer. Treating Rand Commitments Neutrally. Journal of Competition Law & Economics, vol.
11, n. 1, p. 1-22, 2015.

121.¢(_..) the situation facing a technology developer seeking to license its intellectual property is no different
from that of anyone else that makes a speculative investment, whether in technology, real estate, corporate
securities, or any other industry. Regardless of the magnitude of its investment, the investing party will be
able to obtain the market value of its asset whenever it endeavors to sell or license it. Requiring that buyers
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Como resultado do entendimento acima delineado, um dos aspectos mais relevantes
no contexto da padronizagdo ¢ o fato de que o titular de patente essencial teria um dever
ativo de licenciar a todos os interessados, ndo lhe sendo facultado recusar de pronto a
concessao de uma licenga. A principio, o titular s6 poderia escolher como licenciar, ndo se

ira licenciar; ademais, mesmo o como ainda devera se pautar pela estrutura FRAND.
2.4.2 Padrdes minimos de negociagao

Os deveres impostos ao titular de patente essencial a partir do compromisso FRAND
ndo se encerram na vedagdo da recusa de licenciar. Além de ter uma obrigagao ativa de
licenciar, o titular também deve se comportar de forma FRAND durante a negociagdo de
uma licenca, sob o risco de sua conduta ser percebida como uma tentativa de recusa

disfargada.

Discussdes sobre o comportamento das partes comumente surgem a partir de
questionamentos judiciais acerca do cabimento de medidas inibitérias contra agentes que

implementam padrodes tecnoldgicos sem antes licenciar propriedade intelectual alheia.

Nessas situacoes, os titulares costumam pleitear a aplicacao dessas medidas para a
retirada dos produtos infratores do mercado, bem como para impedir comercializacdo e
utilizagdo futura da tecnologia objeto de registro patentdrio. Como resposta, 0os supostos
infratores requerem as cortes judiciais o reconhecimento da medida inibitéria como uma
conduta ndo FRAND, entendendo que os titulares poderiam apenas exigir o pagamento de

royalties, ndo o exercicio de direito de exclusdo de acesso'?2.

Assim, diante de nimero alto de casos judiciais de patentes essenciais seguindo o

mesmo enredo, alguns tribunais'>® e até algumas autoridades governamentais'** ja

guarantee an adequate return to those who make speculative investments would be antithetical to the operation
of the market system and would badly distort investment incentives.” (MELAMED; SHAPIRO. How
Antitrust Law Can Make..., cit., p. 2119). Nesse sentido, também ULLRICH, Hanns. FRAND Access to Open
Standards and the Patent Exclusivity: Restating the Principles. Competition Law Review, n.2, maio/2017, p.
7. Disponivel em: <http://www.concurrences.com/en/review/issues/no-2-2017/articles/frand-access-to-open-
standards-and-the-patent-exclusivity-restating-the>. Acesso em: 15.05.2017.

122 Cf. SIMCOE; SHAMPINE. Economics of Patents..., cit., p. 105.

123 Foi 0 que ocorreu, por exemplo, no caso alemido Orange Book € no caso Huawei v. ZTE, decidido pela
Corte Europeia de Justica e discutido com mais detalhes no Capitulo 3. Vidle ALEMANHA. Suprema Corte
Federal (Bundesgerichtshof). Caso n° KZR 39/06, julgado em 06.05.2009; e UNIAO EUROPEIA. Corte de
Justica Europeia. Processo C-170/13, julgado em 16.07.2015.

124 F o caso do Japan Patent Office (JPO) que, em 5 de junho de 2018, publicou o documento Guide to
Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents. Disponivel em:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/files/seps-tebiki/guide-seps-en.pdf. Acesso em 15.10.2018.



45

explicitaram que esperam determinados padrdes de negociacao tanto do titular, quanto dos

interessados no licenciamento.

Em geral, estabelece-se que, caso o titular esteja lidando com um potencial
licenciante de boa-fé (alguém que ndo esteja propositalmente usando a negociacdo como
um meio de enganar o titular ou atrasar uma sang¢ao por infracao de propriedade contratual),

o titular ndo poderia interromper unilateralmente as negociagoes.

De toda sorte, o primeiro passo costuma caber ao titular, que teria melhor condigdes
de precificar uma licenca. No caso Huawei v. ZTE, a ser discutido com mais detalhes no
Capitulo 3, a Corte de Justica Europeia foi além ao afirmar que, havendo discordancia em
relacdo a essa oferta, o potencial licenciante deveria oferecer, dentro de um tempo razoavel,
uma contraproposta, € ndo somente recusar a oferta e prosseguir com o uso da tecnologia
padronizada. Caso as partes realmente nao entrem em um acordo, o preco da licenca deveria
ser determinado por um terceiro. Condutas que fujam a essas expectativas seriam vistas

como inadequadas e poderiam justificar a aplicacdo de medidas inibitérias.

Novamente, trata-se de uma distingdo em relacdo a patentes tradicionais que, em tese,
ndo necessitam ser negociadas de nenhuma forma especifica, salvo eventuais deveres
contratuais aplicaveis a fase pré-contratual (como aqueles, no Brasil, decorrentes da boa-f¢é
objetiva). Reconhecendo-se as patentes essenciais como distintas (principalmente em
funcdo das caracteristicas ja delineadas acima), o objetivo desses padrdes minimos de
negociacdo seria trazer mais previsibilidade e seguranca as negociagdes, que se mostram

mais sensiveis justamente pois o seu titular ndo pode recusar o licenciamento.

Nao obstante a causa subjacente, um problema de se estabelecer padroes de
negociagdo ¢ o processo de adaptagdo aos casos concretos. Por exemplo, um
implementador de tecnologia poderia se recusar a negociar com o titular de patente
essencial por acreditar que ndo houve infracao da referida patente, ou que a patente em si

ndo ¢ valida.

Seguindo-se o padrao de negociacdo desenhado pela Corte Europeia de Justica no
caso Huawei v. ZTE, a principio, o fato de ndo se mostrar disposto a negociar indicaria uma
tentativa de manobra dilatoria, o que deixaria o suposto infrator vulneravel a aplicagao de

uma medida inibitdria. Por sua vez, negociar “a sombra” de uma medida inibitoria poderia
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criar incentivos para o aceite de um acordo com precos além do que seria considerado

FRAND!%. Sio ténues as linhas que separam a disposi¢io da ndo disposi¢io para negociar.

De forma geral, deve-se ter em mente que as patentes essenciais constituem um tipo
especifico de patente, para o qual o direito de exclusividade ¢ mitigado em prol de uma
bem-sucedida implementagdo de padrdes tecnoldgicos. Face a importancia desses padrdes
como instrumentos de interoperabilidade e disseminagdo tecnoldgica, deve-se atentar ao
fato de que qualquer decisdo afetara os agentes do mercado (e, em ultima analise, a
sociedade) de forma possivelmente mais contundente do que ocorreria com uma patente

ndo essencial.
2.5 Debates sobre a suficiéncia de solu¢cdes meramente privatistas

Viu-se que as patentes essenciais envolvem questdes afeitas ao interesse publico. Por
isso, embora a analise concorrencial de patentes essenciais nio seja uma unanimidade'?®, o
fato de as autoridades antitruste de diversas partes do mundo (inclusive a FTC e o préprio
DOJ'?7) terem tratado do assunto'?® é um indicativo de que a discussio nesses termos setia

possivel ou, até mesmo, necessaria, a depender do caso concreto.

Porém, diante da no¢do de que o compromisso FRAND possui uma natureza
contratual, e existindo um contexto de propriedade intelectual, pode haver um impulso para
solucionar litigios envolvendo patentes essenciais por meio da aplicacao do direito privado,

abordagem na qual predomina o interesse dos particulares e as relagoes juridicas entre eles.

Recentemente, o atual chefe da divisdo antitruste do DOJ estadunidense, Makan
Delrahim, manifestou-se no sentido de que a abordagem concorrencial ndo seria relevante

em disputas de patentes essenciais.

125 MELAMED; SHAPIRO. How Antitrust Law Can Make...cit., p. 2124.

126 Cf. SIDAK, Gregory J. The Antitrust Division’s Devaluation of Standard-Essential Patents. The
Georgetown Law Journal Online, vol. 104, n. 48, p. 48-73 2015; LANGUS, Gregor; LIPATOV, Vilen;
NEVEN, Damien. Standard essential patents: who is really holding up (and when)? Journal of Competition
Law & Economics, vol. 9, ed. 2, p. 253-284, Junho/2013; GERADIN, Damien; RATO, Miguel. Can
Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and
the Meaning of Frand. European Competition Journal, vol. 3, ed. 1, p. 101-156, 2007.

127 Vide politica feita em conjunto com o escritorio de patentes dos Estados Unidos, o USPTO. ESTADOS
UNIDOS. Department of Justice (DOJ) e United States Patent & Trademark Office (USPTO). Policy
statement on remedies for standards-essential patents subject to voluntary F/RAND commitments, 2013.

128 Vide casos citados no item 3.4.1.
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Desde sua posse no cargo de Assistance Attorney General em setembro de 2017, suas
manifestagdes a respeito'?’ tém ressaltado a natureza contratual dos termos FRAND, razio
pela qual o direito contratual seria suficiente para solucionar problemas envolvendo

patentes essenciais que estivessem sujeitas a esses termos de licenciamento.

Delrahim sugere que as disputas de patentes essenciais decorrem apenas de
divergéncias de interpretacdo sobre o significado dos termos FRAND, considerando que,
em sua opinido'*’, situagdes comumente tidas como de escopo concorrencial, como %old-
up e royalty-stacking, ndo constituiriam problemas concretos. Segundo Delrahim, combater
tais “ndo problemas” resultaria numa restricdo excessiva da exclusividade conferida aos
titulares das patentes essenciais, criando um desincentivo de investimento no
desenvolvimento de novas tecnologias. Sua visao indica que problemas derivados da

)131

pratica de hold-out (atribuida aos implementadores de tecnologia)'®' seriam mais graves.

129 Vide discurso proferido na USC Gould School of Law: “It is just as important to recognize that a violation
by a pat ent holder of an SSO rule that restricts a patent-holder’s right to seek injunctive relief should be
appropriately the subject of a contract or fraud action, and rarely if ever should be an antitrust violation. (...)
We should not transform commitments to license on FRAND terms into a compulsory licensing scheme.”
(ESTADOS UNIDOS. Department of Justice (DOJ). “Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers
Remarks at the USC Gould School of Law's Center for Transnational Law and Business Conference”.
Disponivel em: https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-
remarks-usc-gould-school-laws-center. Acesso em 26/05/2018). Vide também discurso proferido na
University of Pennsylvania Law School: “That is why I believe so strongly that antitrust law should play no
role in policing unilateral FRAND commitments where contract or common law remedies would be
adequate.” (ESTADOS UNIDOS. Department of Justice (DOJ). “Assistant Attorney General Makan
Delrahim Delivers Keynote Address at University of Pennsylvania Law School”. Disponivel em:
https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-keynote-address-
university. Acesso em 28/05/2018). E, por fim, discurso proferido na IAM’s Patent Licensing Conference em
Sao Francisco: “Making the duty to license on FRAND terms enforceable under the antitrust laws would
contravene the policies of the Sherman Act.” (ESTADOS UNIDOS. Department of Justice (DOJ). “Assistant
Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at IAM’s Patent Licensing Conference in San
Francisco”. Disponivel em: https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-
delivers-remarks-iam-s-patent-licensing. Acesso em 20/09/2018). A partir desses trechos de falas organizadas
em ordem cronologica, percebe-se uma verdadeira escalada no tom de rejeicdo da aplicagdo do direito
concorrencial a patentes sujeitas a licenciamento sob termos FRAND.

130 Assim como alguns outros, cf. nota de rodapé 124.

131 Conduta na qual um implementador de tecnologia dotado de poder econdmico usaria de manobras abusivas
para tentar se esquivar ao pagamento de uma licenga ou, no minimo, conseguir obter royalties em um valor
abaixo do que seria considerado FRAND. Embora ndo se ignore o risco de comportamentos desse tipo por
parte dos ndo titulares, reconhece-se que a viabilidade da prética de tais comportamentos se restrinja a
circunstancias muito especificas, ao contrario do que ocorre com a conduta de hold-up. “Hold-out is not a
systematic phenomenon, but is circumstance-specific. It may depend on market structures on both the supply
and the demand side, on the parties’ relative size and competitive and/or individual positions, etc. It may also
be due to legal uncertainty regarding inter alia patent quality [...], actual patent coverage of a standard (high
numbers, tendency to over-declaration [...]) and meaning of FRAND terms (...). At any rate, hold-out needs
to be distinguished from ordinary enforcement problems of patents.” (ULLRICH, Hanns. FRAND Access to
Open Standards and the Patent Exclusivity: Restating the Principles. Competition Law Review, n. 2,
maio/2017, p. 9. Disponivel em: <http://www.concurrences.com/en/review/issues/no-2-2017/articles/frand-
access-to-open-standards-and-the-patent-exclusivity-restating-the>. Acesso em: 15-05-2017).
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Ainda, tais declaracdes levam ao entendimento de que as patentes essenciais
deveriam ser protegidas pura ou, pelo menos, primariamente por uma regra de propriedade
(property rule)'*?, segundo a qual a palavra final sobre o valor de eventual licenga caberia
ao seu titular, o que desconsidera fatores externos, inclusive o mercado e a posi¢do do
interessado em obter a licenga. Segundo SHAPIRO, em disputas judiciais envolvendo
propriedade intelectual, as regras de propriedade se traduzem na imposi¢cdo de medidas
inibitérias para fazer cessar a infracdo, enquanto as regras de responsabilidade se
concretizam pela autorizagdo judicial de utiliza¢do de patente alheia mediante o pagamento

de royalties especificados'.

Por essa l6gica, mesmo diante de uma recusa de licenciar patente essencial, a Otica
concorrencial ndo deveria ser acionada. Uma consequéncia importante da nova politica de
Delrahim foi a revogacdo da aderéncia do DOJ a Policy statement on remedies for
standards-essential patents subject to voluntary F/RAND commitments, elaborada em
conjunto com o United States Patent & Trademark Office (USPTO), que esta em vigor
desde 2013, pois ela seria excessivamente protetiva dos implementadores de tecnologia,

em detrimento dos titulares de tecnologia'3*.

Diante das consideragdes acima, destaca-se que CALABRESI ¢ MELAMED

compreendem que, em geral, as propriedades sdo protegidas por um misto de regras de

132 A nogdo de regra de propriedade foi definida por Calabresi e Melamed conforme trecho a seguir: “An
entitlement is protected by a property rule to the extent that someone who wishes to remove the entitlement
from its holder must buy it from him in a voluntary transaction in which the value of the entitlement is agreed
upon by the seller. It is the form of entitlement which gives rise to the least amount of state intervention: once
the original entitlement is decided upon, the state does not try to decide its value. It lets each of the parties
say how much the entitlement is worth to him, and gives the seller a veto if the buyer does not offer enough.
Property rules involve a collective decision as to who is to be given an initial entitlement but not as to the
value of the entitlement.” Em contraste, temos as regras de responsabilidade: “Whenever someone may
destroy the initial entitlement if he is willing to pay an objectively determined value for it, an entitlement is
protected by a liability rule. This value may be what it is thought the original holder of the entitlement would
have sold it for. But the holder's complaint that he would have demanded more will not avail him once the
objectively determined value is set. Obviously, liability rules involve an additional stage of state intervention:
not only are entitlements protected, but their transfer or destruction is allowed on the basis of a value
determined by some organ of the state rather than by the parties themselves.” (CALABRESI, Guido;
MELAMED, Douglas A. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral.
Harvard Law Review, vol. 85, n. 6, abril/1972, p. 1092)

133 Cf. SHAPIRO, Carl. Property Rules vs.

Liability Rules for Patent Infringement. Janeiro/2017. Disponivel em:
https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/propvsliab.pdf. Acesso em: 10/09/2018.

134 Delrahim anunciou que o DOJ estd preparando um novo documento que ird fornecer “clarity and
predictability with respect to the balance of interests at stake when an SEP-holder seeks an injunctive order”.
Vide discurso proferido no evento /9th Annual Berkeley-Stanford Advanced Patent Law Institute, em
07.12.2018. Disponivel em: https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-
delivers-remarks-19th-annual-berkeley-stanford. Acesso em: 08.12.2018.
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propriedade, de responsabilidade e de inalienabilidade, aplicaveis a depender da situagao

concreta'®’

. Ha, nesse sentido, uma abertura para se flexibilizar a regra de propriedade
“pura” nos moldes defendidos por Delrahim na posi¢ao de chefe da divisdo antitruste do

DOJ.

Ademais, alguns fatores também sugerem que os problemas envolvendo patentes
essenciais vao além de meros desentendimentos contratuais. Além da ja mencionada
situagdo de dependéncia criada pela padronizagao associada a efeitos de rede, o mercado

de desenvolvimento de tecnologias é notoriamente concentrado!'*¢

, 0 que se reflete na
participagdo ativa de um nimero restrito de empresas no processo de desenvolvimento de
padrdes tecnologicos (ou seja, apenas algumas empresas contribuem com tecnologia para

a criacao do padrao) e que cria condi¢des propicias para praticas abusivas.

Com efeito, um estudo empirico sobre a estrutura de escolha e implementacao dos
padrdes de internet 3G e 4G desenvolvidos no ambito do coletivo 3GPP revelou que, nao
obstante quase 500 empresas tenham sido integrantes do 3GPP entre os anos 2000 e 2014,

137 ativamente para o processo de padronizagio'*®. O fato de

a maior parte ndo contribuiu
um numero restrito de empresas contribuir para maior parte do trabalho sugere que esse
pequeno grupo ¢ o mais interessado na padronizagao, por ja deter ou ter condig¢des reais de

desenvolver as tecnologias que serdo objeto de padronizagao.

Por essa razdo, o posicionamento de Delrahim enfrenta resisténcia entre diversos

estudiosos do tema'*, que tém, em sua maioria, uma visdo mais moderada em relacio a

135 “It should be clear that most entitlements to most goods are mixed. Taney's house may be protected by a
property rule in situations where Marshall wishes to purchase it, by a liability rule where the government
decides to take it by eminent domain, and by a rule of inalienability in situations where Taney is drunk or
incompetent.” (CALABRESI; MELAMED, Property Rules, ... cit., p. 1093).

136 Observa-se que, conforme dados de 2017 colhidos do escritério de patentes dos Estados Unidos (USPTO),
os maiores titulars de patentes sdo empresas como Intel, Alphabet (holding do Google) e Qualcomm. Tais
dados foram compilados pela Intellectual Property Owners Association (IPO), vide informagdes disponiveis
em  https://www.ipo.org//wp-content/uploads/2018/06/2017_Top-300-Patent-Owners.pdf, acesso em
19.12.2018.

137 Por contribuigdo, entende-se a realizagdo de trabalho ativo de desenvolvimento e pesquisa (com submissio
de contribuigdes técnicas, sugestdes de modificagdo, redagdo de especificagdes técnicas etc) para
estabelecimento de um padrao tecnolédgico.

138 “These results highlight the fact that a few highly active authoring firms are largely responsible for the
technical development of 3GPP.” (BARON, Justus; GUPTA, Kirti. Unpacking 3GPP Standards (versdo
31/01/2018). Northwestern Law & Economics Research Paper n. 18-09.

139 Foram enviadas duas cartas coletivas questionando o posicionamento de Delrahim, vide LEMLEY, Mark;
LIM, Daryl et. at. “Industry Letter to DOJ Regarding Standards, Innovation and Licensing”. Disponivel em:
http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2018/01/Industry-Letter-to-DOJ-AAG.pdf. Acesso em
30/05/2018; ¢ ALLIANCE OF AUTOMOTIVE MANUFACTURERS et. al. “Standards, Licensing, and
Innovation: A Response to DOJ AAG’s Comments on Antitrust Law and Standard-Setting”. Disponivel em:
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aplicacdo do direito concorrencial. Conquanto se entenda que essa aplicagdo ndo deva se
tornar uma regra, sob o risco de se desnaturar por completo o direito de exclusividade
conferido as patentes, ndo se entende como prudente eliminar o viés concorrencial
simplesmente pelo fato de o licenciamento de patentes essenciais ser regido pelos termos

FRAND, de natureza contratual.

Nao ¢, assim, factivel que os contratos passem sempre incolumes ao escrutinio
concorrencial. Fato é que, ndo raro, os efeitos dos contratos ultrapassam as partes'*’, e no
caso das patentes essenciais, as politicas das SSOs nas quais se inserem os termos FRAND
ndo restringem o seu ambito de destinatarios a lista de membros; fala-se em termos justos,

razoaveis e ndo discriminatorios a todos os interessados.

Mesmo quando o pano de fundo é uma questdo contratual (a interpretacao do
compromisso FRAND), a importancia da padronizag¢do faz, no minimo, despontar um ja
analisado interesse publico que se acresce aquele ja existente nas patentes essenciais em
fungdo da propria propriedade intelectual na condi¢ao de instrumentos para a promocao de
incentivo a inovagdo. Destarte, as patentes essenciais ndo podem ser dispensadas da atuacao
estatal. Ainda que Delrahim fundamente seu posicionamento justamente na protecao dos
incentivos a propriedade intelectual e a inovagdo, traz uma solu¢do puramente privatista

que ndo contemplaria a contento esses elementos envolvidos na padronizagao.

http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2018/05/Multi-Assn-DOJ-White-Paper-053018.pdf. Acesso em
30/05/2018.

140 Nesse sentido, cita-se Salomao Filho que, ao tratar de dirigismo contratual, concluiu que os efeitos dos
contratos devem ser entendidos e interpretados para muito além das partes, especialmente quando estas
dominarem o mercado: “Por 6bvio, em termos tedricos isso significa distanciar-se do paradigma liberal que
concebe os contratos como forma de expressio da autonomia da vontade. E imperioso reconhecer sua
influéncia na esfera social e, portanto, a necessidade de ‘normatizacdo’ dos contratos, isto €, a insercdo de
clausulas que permitam compatibiliza-los com um mundo em que pretendem e podem influir. (...) E
absolutamente vao crer, sobretudo em setores regulados - e com especial for¢a naqueles setores em que ha
clara dominagdo do mercado -, que o contrato influencia apenas a relagdo das partes. (...) A regulagdo deve
servir, entdo, a compatibilizar a negociacdo privada contratual com seus efeitos publicos.” (SALOMAO
FILHO, Calixto. Regulacdo da Atividade Econémica - principios e fundamentos juridicos, 2*. Ed. Sdo Paulo:
Ed. Malheiros, 2008, p. 79)




51



52

3. A ANALISE PELO DIREITO CONCORRENCIAL

Uma vez estabelecidos os principais elementos caracterizadores das patentes
essenciais, introduz-se, neste Capitulo 3, o ponto de convergéncia entre as patentes
essenciais e o direito da concorréncia. De forma geral, buscou-se identificar os elementos
envolvidos em uma andlise de viés concorrencial nas disputas envolvendo patentes

essenciais.

3.1 Breve contextualizacao

O presente subtopico apresenta breves apontamentos sobre as premissas que
alicercam os fundamentos do capitulo. Para tanto, serdo abordadas as no¢des de poder
economico, poder de mercado e posi¢ao posicdo dominante como um arcabougo teorico
para os debates. Ademais, ¢ pertinente esclarecer o recorte normativo sobre essas nogdes

apresentadas.

A Defesa da Concorréncia no ordenamento juridico brasileiro parte de uma premissa
constitucional fundamental: “a lei reprimira o abuso do poder econdmico que vise a
dominac¢ao dos mercados, a eliminagdo da concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros”
(art. 173, § 4°). A partir disso, a Lei n® 12.529/2011 elenca, expressalmente, a repressdo ao
0)141

abuso do poder econdmico como uma de suas finalidades (art. 1°)'*', sem uma

conceituagao.

Sobre a posicdo dominante, ressalta-se que o mesmo artigo 36 da Lei Antitruste
indica uma presuncao sobre o seu significado:

Art. 36 [...] §2° Presume-se posi¢do dominante sempre que uma empresa ou

grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as

condi¢des de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do

mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores
especificos da economia.

No entanto, por se tratar de presuncao relativa, a posicdo dominante do agente

econOmico deve ser analisada no contexto dos efeitos das condutas sobre as estruturas dos

141 Lein® 12.529/2011: “Art. 1° Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia - SBDC e
dispde sobre a prevengdo ¢ a repressdo as infragdes contra a ordem econdmica, orientada pelos ditames
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorréncia, fun¢do social da propriedade, defesa dos
consumidores e repressdo ao abuso do poder econémico.”
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mercados relevantes em questao. Em outras palavras, um agente econdmico com menos de
20% de participagao de mercado pode abusar de um poder de mercado verificado somente
ex post, apds a prova de que foi capaz de alterar unilateralmente as condigdes do mercado
impacto'#?. Essas conclusdes, porém, ndo serdo presumidas, sendo que a propria antitruste
brasileira afirma, expressamente, que “[a] conquista de mercado resultante de processo
natural fundado na maior eficiéncia de agente economico em relagao a seus competidores

ndo caracteriza o ilicito” (art. 36. [...] §1°)'*.

Nesse sentido, a terminologia antitruste ndo admite que o conceito de “posi¢do
dominante” seja entendido como sindnimo de “poder econdomico”. Com efeito, ¢ possivel
assimilar a posi¢ao dominante como um requisito para o abuso do poder econdémico —
objeto combatido pelos institutos do Direito da Concorréncia. Sendo situagio fatica!*, a
posicdo dominante ndo pode ser compreendida como uma condigdo geradora,

necessariamente, do abuso do poder econdmico'®.

O mesmo vale para expressdo “poder de mercado”, que se refere a capacidade de uma
empresa de aumentar seus precos acima do nivel considerado competitivo em uma maneira
lucrativa!#®. Nesse sentido, MOTTA entende que, considerando que o mais baixo prego
lucrativo passivel de ser cobrado ¢ o custo marginal de produgdo, o poder de mercado

equivale a diferenca entre o prego cobrado e o custo marginal de produgio'®’.

Inexistindo defini¢do taxativa sobre os termos avaliados, tem-se que o artigo 36 da

Lei Antitruste somente apresenta uma tipologia sobre as infragdes da ordem econdmica:

142 Ao tratar sobre a relativa facilidade em calcular a participagdo no mercado de um determinado agente,
Bruna faz a ressalva de que “o problema reside, entretanto, ndo no conceito de participagdo de mercado, mas
sim na obtencdo e na escolha dos dados a utilizar, os quais podem ser o faturamento, o nimero de unidades
vendidas, a capacidade de produgdo, dentre outros.” (BRUNA, Sérgio Varella. O Poder Economico e a
conceituagdo do abuso em seu exercicio. 1.ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 117)

143 «A participagdo de mercado detida por um dado agente econdmico, assim, nos d4 somente uma vaga ideia
da extensdo real do poder que por ele é realmente detido” (Ibid., p. 118).

144 Cf. GRAU, Eros Roberto. 4 Ordem Econémica na Constituicdo de 1988. 19a. ed., rev. e atual.. Sdo Paulo:
Malheiros, 2018, p. 204

145 Sobre o tema, cf. BRUNA. O Poder... cit., p. 73-127 e p. 158-179; FORGIONI, Paula. Os Fundamentos
do Antitruste. 8.ed. rev., atual. ¢ ampl. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.258-334; SALOMAO
FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. Sdo Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 141-187; FRAZAO, Ana.
Empresa e Propriedade: fungdo social e abuso de poder econdmico. Sdo Paulo: Quartier Latin. 2006, p. 170-
182 e p.253-300; e GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 62-73.

146 MOTTA, Massimo. Competition policy: theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press,
2004, p.64

147 Ibid., p. 64.
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Art. 36. Constituem infragdo da ordem econdmica, independentemente de culpa,
os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcangados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a livre
iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou servicos;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posi¢do dominante. (grifos nossos)

Essa categorizacdo de infragdes a ordem econdmica por efeitos ou pelo objeto foi

influenciada pelos regimes classicos do antitruste, isto €, o estadunidense e europeu.

No contexto estadunidense, o Sherman Act, lei promulgada pelo Congresso
estadunidense em 1890, ¢ a pedra fundamental do antitruste, complementada pelo Clayton
Act e o Federal Trade Commission Act, ambos diplomas de 1914. Em breves palavras, a
Sec¢ao 1 do Sherman Act enuncia a ilicitude de todos os atos e condutas concertadas:

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in
restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations,
is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in

any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed
guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine

No ambito da Common Law, a interpretacao da lei levou a criacdo de standards
analiticos sobre os atos ilicitos no ambito do antitruste!'*®. Tratam-se, em sintese, dos
construtos jurisprudenciais da regra da razdo (rule of reason), que representa uma
presuncao de licitude dos atos comerciais, desde que ndo restrinjam a concorréncia de
forma ndlo razoavel'*’, e da regra per se, que envolve condutas cuja presungio de ilicitude

é absoluta (portanto, nio cabendo prova de eficiéncias)'°.

De outro lado, no regime europeu, as infragdes antitruste sao indicadas no Tratado
sobre o Funcionamento da Unido Europeia (TFUE), especialmente em seus artigos 101 e
102:

Artigo 101° (1). Sdo incompativeis com o mercado interno e proibidos todos os

acordos entre empresas, todas as decisdes de associacdes de empresas e todas as
praticas concertadas que sejam suscetiveis de afetar o comércio entre os Estados-

148 Como Paula Forgioni preleciona, o Sherman Act dependia de “valvulas de escape” a serem desenhadas
jurisprudencialmente para evitar a “condenacdo de inimeras praticas, mesmo que os prejuizos supertados
pelo mercado, ou pela concorréncia, fossem em muito suplantados pelas vantagens a serem auferidas pela
economia nacional como um todo, ou ainda pelos consumidores” (Os Fundamentos... cit., p.196).

149 Cf. FORGIONI, Os Fundamentos... cit., p.197.

150 «A ilicitude per se desobriga a autoridade antitruste de realizar andlise mais profunda do ato praticado e
do seu contexto econdmico: a partir do momento em que uma conduta é tomada como ‘ilicita per se’ e
considerada restritiva da concorréncia, de forma ndo razoavel, devera ser repudiada” (FORGIONI, Os
Fundamentos... cit., p.199).
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Membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a
concorréncia no mercado interno, designadamente as que consistam em:

a) Fixar, de forma direta ou indireta, os pregos de compra ou de venda, ou
quaisquer outras condigdes de transagio;

b) Limitar ou controlar a produg¢ao, a distribui¢ao, o desenvolvimento técnico ou
0s investimentos;

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condigdes desiguais no caso de
prestacdes equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na
concorréncia;

e) Subordinar a celebracdo de contratos a aceitagdo, por parte dos outros
contraentes, de prestagdes suplementares que, pela sua natureza ou de acordo
com 0s usos comerciais, nao t€m ligacdo com o objeto desses contratos.

Artigo 102°. E incompativel com o mercado interno e proibido, na medida em
que tal seja suscetivel de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto
de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posi¢do dominante
no mercado interno ou numa parte substancial deste.

Por ndo adotar o stare decisis, presente no regime estadunidense de Common Law,
sobre uma andlise prévia acerca da ilicitude (ou ndo) de determinadas condutas, no regime
europeu se afasta, por esséncia, a hipotese de uma regra per se. Nao obstante, o direito
concorrencial europeu traz um modelo de presuncdo de ilicitude relativa no caso das ditas

“restrigdes hardcore”, intitulada ilicitude pelo objeto (restraints by object).

Na analise do artigo 101 do TFUE, nota-se que o regime de ilicitude ¢ evidente no
caso de condutas concertadas ou horizontais — isto €, atos entre concorrentes capazes de
impactar nocivamente o ambiente competitivo. O mesmo artigo, em seu nimero 3, traz
excecdes a regra de ilicitude, espécie de “isencdes” para a praticas entre concorrentes sem

~ . o . 151 . . ~ ~
a configuragdo de uma conduta anticompetitiva. >' Considerando que tais excecgoes sao,
textualmente, relacionadas a condutas horizontais, nao seria factivel discutir isen¢des para

casos de abuso de posi¢cdo dominante!?

. No caso de outras condutas, a propria Comissao
Europeia editou normas sobre isen¢des sobre determinadas espécies de restrigdes verticais

que, presumidamente, ndo teriam o conddo de afetar os respectivos mercados'>*.

Portanto, retornando ao caso brasileiro, nota-se a existéncia de um regime hibrido na

Lei 12.529/2011. Afastando a hipotese de presungdes absolutas no direito administrativo

131 No caso, cumulativamente, a) ganhos de eficiéncia; b) ganhos aos consumidores; ¢) o carater indispensavel
da restri¢ao; e d) ndo eliminagao da concorréncia.

152 Cf. FORGIONI, Os Fundamentos... cit., p.204.

153 Por exemplo, o safe harbor do Regulamento 330/2010 sobre “contratos de exclusividade entre
fornecedores e distribuidores que ndo possuam participagdo superior a trinta por centro nos mercados
relevantes em que atuam” (FORGIONI, Os Fundamentos... cit., p. 207).
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sancionador antitruste, o Tribunal do Cade tem decidido pela aplicagdo da ilicitude pelo

objeto a partir dos comandos do artigo 36 da lei antitruste.!>

Contudo, ao contrario do modelo europeu, que parte da existéncia de um catalogo'>’
de condutas “hardcore” para deliminar o modelo analitico sobre determinada conduta, o
microssistema antitruste brasileiro ainda depende de um processo de maturidade

institucional a partir da consolidacao da jurisprudéncia do Tribunal do Cade.

A partir dessa breve contextualiza¢do conceitual, passa-se a discutir o ferralmental
do Direito da Concorréncia diante de disputas em Propriedade Intelectual, especialmente

no caso de patentes essenciais.

3.2 Direito concorrencial como ferramenta para disputas em propriedade intelectual

e em patentes essenciais

O objetivo do titular de propriedade intelectual (em especial, patentes) ¢ obter o
monopolio juridico temporario de bem intelectual, recuperando, assim, seus investimentos
em pesquisa e desenvolvimento ao auferir retorno financeiro pelo exercicio da

156

exclusividade'™®. A titularidade da patente confere ao agente econdmico a faculdade de

excluir o acesso por terceiros, fortalecendo sua prerrogativa de liberdade de contratar

)157

(licenciar) >/, inclusive no tocante a possibilidade de recusa ou, no minimo, de poder

decidir sob quais termos a licenca serd concedida.

Por isso, inicialmente o direito concorrencial e a propriedade intelectual eram vistos

como complementares!®®, uma vez que o objetivo da PI é conferir uma espécie de

154 Cf. AMORIM, Fernando. A ilicitude pelo objeto e o alcance da discricionariedade do CADE no processo
administrativo sancionador antitruste. Revista de Defesa da Concorréncia, vol. 5,n. 2,2017, p.84.

155 Vide as seguintes normativas produzidas pela Comissdo Europeia da Unido Europeia: “Notice on
agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 101(1) of the
Treaty on the Functioning of the European Union (De Minimis Notice)”, “Commission Regulation (EU) No
330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the
European Union to categories of vertical agreements and concerted practices”, e “Guidelines on the
application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer
agreements”.

136 Como ja destacado na nota de rodapé 119, ressalta-se que ndo estd embutido, na concessio do registro, o
direito a essa compensacao e/ou lucro, somente uma expectativa.

157 Cf. SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Direito da concorréncia e obrigagdo de contratar. Rio de
Janeiro: Editora Campus, 2008, p. 172.

138 Cf. ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Madrid: Bosch, 1970,
p. 178.
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monopdlio temporario, ao passo que o direito concorrencial visa a evitar e combater
situagdes de monopolio. Atualmente, ndo se aceitam como justificativa os argumentos de
que o interesse publico seria melhor atendido pelo afastamento da concorréncia, ou que os
agentes sO estariam dispostos a praticar uma determinada conduta caso fossem autorizados
a fazé-lo de forma anticompetitiva. Portanto, hoje, entende-se que o ordenamento privado
da propriedade intelectual ndo se configura como uma excecao as regras publicas da defesa

da concorréncia'’.

Em outro extremo, também se ultrapassou um entendimento proposto em 1970 nos
Estados Unidos por Bruce Wilson, a época ocupando o cargo de Deputy Assistant Attorney
General do Department of Justice (DOJ), de que algumas condutas relativas ao

licenciamento de propriedade intelectual seriam anticompetitivas per se'®

. Assim, para fins
de condenacdo antitruste, essas condutas dispensariam um exame dos efeitos liquidos no

mercado e das intenc¢des dos individuos que as praticaram.

Com o auxilio de alguns conceitos econdmicos, ¢ possivel identificar no direito de
exclusividade uma finalidade concorrencial'®!. Para compensar & sociedade a ineficiéncia
estatica causada pela subutilizagdo do conhecimento protegido, o direito de exclusividade
deve gerar ganhos em eficiéncia dindmica, na forma da intensificagdo da atividade
inovadora!®?. Considerando-se a nog¢io concorrencial de que uma maior rivalidade entre

agentes no mercado estimula uma constante necessidade de superacdo do concorrente

159 Cf. SALOMAO FILHO, Calixto. Teoria Critico-Estruturalista do Direito Comercial. Sdo Paulo: Marcial
Pons, 2015, p.140-141.

160 Essas condutas ficaram conhecidas como the nine no-nos: “1. Royalties not reasonably related to sales of
the patented products; 2. Restraints on licensees' commerce outside the scope of the patent (tie-outs); 3.
Requiring the licensee to purchase unpatented materials from the licensor (tie-ins); 4. Mandatory package
licensing; 5. Requiring the licensee to assign to the patentee patents that may be issued to the licensee after
the licensing arrangement is executed (exclusive grantbacks): 6. Licensee veto power over grants of further
licenses; 7. Restraints on sales of unpatented products made with a patented process; 8. Post-sale restraints
on resale; and 9. Setting minimum prices on resale of the patent products.” (SHAPIRO, Carl; GILBERT,
Richard. Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the Nineties.
Brookings Papers on Economic Activity, vol. 28, 1997, p. 285). Segundo Shapiro e Gilbert, essa lista foi
delineada por Bruce Wilson em um discurso proferido em 06/11/1970 em Boston, intitulado “Patent and
Know-How License Arrangements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions”.

161 Cf. MARQUES, J. P. Remédio. Propriedade intelectual e interesse publico. Boletim da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, n° 79, 2003, p. 321. Destaca-se que o desenvolvimento desta ideia
depende da premissa de que a aplicacdo do direito concorrencial serd guiada por politicas publicas e
econdmicas que tenham como objetivo a promog¢ao da inovagdo. Uma aplicacdo do direito concorrencial
tendo a eficiéncia e pregos inferiores como objetivo final, tal qual os preceitos da Escola de Chicago, poderia
atingir um resultado distinto. Nesse sentido, cf. FORGIONI, Os Fundamentos...cit., p. 162.

162 Cf. STIGLITZ, Joseph. Knowledge as a Public Good. In: KAUL, Inge; GRUNBERG, Isabell; STERN,
Marc (org.). Global Public Goods: international cooperation in the 21st century. Nova lorque: Oxford
University Press, 1999, p. 311-312.
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(sendo, portanto, preferivel a uma situacdo de monopolio), tem-se a percep¢ao de que a

163-164 _ £y

existéncia de um mercado concorrencialmente higido impulsiona a inovagao
tltimo da defesa da propriedade intelectual'®>. Essa nocdo foi, inclusive, consolidada na
forma das guidelines publicadas em 1995 em conjunto pelo Department of Justice (DOJ) e

pela Federal Trade Commission (FTC)'%® dos Estados Unidos, atualizadas em 2017'¢7.

Por outro lado, a propriedade intelectual ¢ passivel de abusos, podendo o seu
exercicio gerar consequéncias negativas para o ambiente competitivo. Pela logica acima
exposta, um dano a concorréncia também seria, de certa forma, um prejuizo ao incentivo a

inovagdo, e com isso, a propria razio de ser da propriedade intelectual.'®

Nesse sentido, SALOMAO FILHO propde entendimento no qual patentes seriam
excecoes, apenas concedidas em caso de relevante atividade inventiva. Além disso, a
propriedade intelectual s6 poderia ser vista pelo prisma da concorréncia, pois esta seria
elemento sine qua non para a concretizacdo do objetivo utilitarista de incentivo a
inovagio'®. Isso converge com os argumentos de interdependéncia entre a politica da

170

concorréncia e a propriedade intelectual propostos por KOVACIC e REINDL' ¥ e com as

conclusdes de ARROW, segundo o qual monopolistas, por auséncia de pressao

163 Ideia alinhada ao pensamento de Kenneth Arrow: “The only ground for arguing that monopoly may create
superior incentives to invent is that appropriability may be greater under monopoly than under competition.
Whatever differences may exist in this direction must, of course, still be offset against the monopolist's
disincentive created by his preinvention monopoly profits.” (ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the
Allocation of Resources for Invention. In: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social
Factors. National Bureau Committee for Economic Research (org.). Nova Jersey: Princeton University Press,
1962, p 622)

164 Cf. BAKER, Jonathan. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. Antitrust Law
Journal, vol. 74, n.3, p. 575-602, 2007.

165 Cf. MARQUES, Propriedade intelectual e..., cit., p. 321.

ESTADOS UNIDOS. Department of Justice (DOJ) e Federal Trade Commission (FTC). Antitrust Guidelines
for the Licensing Of Intellectual Property. 1995.

167 ESTADOS UNIDOS. Department of Justice (DOJ) e Federal Trade Commission (FTC). Antitrust
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. 2017.

168 Cf. SALOMAO FILHO, Calixto. Teoria Critico-Estruturalista do Direito Comercial. Sdo Paulo: Marcial
Pons, 2015, p. 132.

169 <(...) o conceito de atividade inventiva nada mais faz do que privilegiar o esfor¢o e estimular a
concorréncia. (...) O requisito da atividade inventiva torna, portanto, a concessao da patente um verdadeiro
instrumento de estimulo ao investimento na pesquisa cientifica, impedindo a a¢do do free rider. Evita,
portanto, a exploragdo monopolista e anticoncorrencial do direito industrial. Assim, pode-se dizer que patente
ndo ¢ a regra e sim a excegdo que so se justificard caso relevante atividade inventiva tenha sido realizada.”
(Op. cit., p. 144)

170 Cf. KOVACIC, William E.; REINDL, Andreas. P. An Interdisciplinary Approach to Improving
Competition Policy and Intellectual Property Policy. Fordham International Law Journal, vol. 28, 4 ed., p.
1062-1090, 2004.
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concorrencial, teriam menos incentivos para promover inovagdes para continuamente

superar os novos estados da arte!”!.

Corroborando a importancia da interseccdo entre propriedade intelectual e
concorréncia, ressalta-se que os direitos de PI sdo um dos aspectos considerados na analise
de atos de concentragdo e de condutas anticompetitivas pelas autoridades antitruste. Em
varios desses casos, permitir que somente uma empresa detenha bens intelectuais
importantes geraria potenciais distor¢des no mercado, o que se busca dirimir por meio da
imposi¢do de restricdes ao direito conferido (por exemplo, por meio de licengas
compulsorias, venda de alguns ativos intelectuais e suspensao do uso por um determinado

periodo para que concorrentes possam se fortalecer).

Na analise concorrencial, importa saber se o poder econdmico eventualmente
conferido pela propriedade intelectual ¢ exercido de forma abusiva, afetando de forma

2 a entrada ou permanéncia de outros agentes no mercado. Na legislagdo

ilegitima'”
brasileira, as condutas sdo exemplificadas pelos incisos XIV e XIX do art. 36 da Lei n°
12.529/2011, existindo no caput do art. 68 da Lei n°® 9.279/1996 o fundamento para a
imposicao de licenga compulsoria. De forma geral, entende-se que a probabilidade de
exercicio abusivo aumenta quanto maior a concentracao do poder econdmico, pois, nesse

caso, 0 agente estd menos sujeito a pressdes competitivas, podendo atuar de forma cada vez

mais independente do comportamento dos demais agentes no mercado.'”

Diante dessa interface, importa saber quais os limites de influéncia do direito
concorrencial na propriedade intelectual e vice-versa. KOVACIC e REINDL afirmam que, em
geral, as imperfeicdes de cada politica individual sdo corrigidas de duas formas: quando se
percebe que os direitos de propriedade intelectual foram concedidos de forma inadequada,
busca-se ajustar a politica da concorréncia para mitigar a abrangéncia excessiva desses

direitos. De outro lado, quando se verifica que a politica da concorréncia esta

71 Cf. ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In: The Rate
and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. National Bureau Committee for Economic
Research (org.). Nova Jersey: Princeton University Press, 1962, p. 606-626.

172 Isto ¢, ndo em fungdo de uma maior eficiéncia do titular da propriedade intelectual, mas sim por outros
instrumentos.

173 Importante notar que “mesmo a empresa que ndo atue sozinha no mercado pode deter poder econdmico
tal (ou seja, razoavel) que lhe permita agir de forma independente e com indiferenga a existéncia ou
comportamento dos outros agentes. Em virtude da auséncia de ambiente concorrencial, o agente econdmico
titular de ‘razoavel’ poder ndo sofre maiores pressoes de competidores.” (FORGIONI, Paula A. Os
Fundamentos do Antitruste, 8. ed., rev. atual. e ampl. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 259)
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desconsiderando a 16gica da propriedade intelectual, a resposta € interpretar esses direitos
de forma mais ampla, reduzindo o alcance concorrencial. Os autores enxergam ambas as

solugdes como insuficientes e desequilibradas.!”

A partir da necessidade de se encontrar um equilibrio entre a propriedade intelectual
e o direito concorrencial, parece adequado o entendimento de KOVACIC e REINDL no
sentido de que esse equilibrio depende de uma solugdo estrutural. A proposta seria uma
reforma pautada, simultaneamente, em melhorias no processo de concessao de direitos de
propriedade intelectual (para garantir que os pedidos realmente estejam em conformidade
com os padrdes legais de concessdo) e defini¢des estatutdrias ou judiciais desses direitos
que reconhecam ser possivel um impacto negativo sobre a concorréncia decorrente de
direitos inadequadamente amplos, e a adocao, por autoridades antitruste, de medidas para
corrigir politicas de enforcement que desencorajem a criacao e exploragao eficientes desses

direitos!”>.

Com efeito, uma maneira de concretizar a matiz concorrencial proposta por KOVACIC
e REINDL seria utilizar a abordagem proposta por BAKER, segundo a qual intervengdes
concorrenciais podem ser direcionadas a configuracdes de mercado e praticas comerciais
com uma maior probabilidade de prejudicar a inovagao, relevando-se aquelas nas quais o

prejuizo seja improvavel:

(...) antitrust is not a general-purpose competition intensifier. Rather, antitrust
intervention can be focused on industry settings and categories of behavior where
enforcement can promote innovation. The modern economic understanding
about the relationship between competition and innovation goes beyond
Schumpeter and Arrow by suggesting ways for antitrust rules and enforcement
efforts to target types of industries and types of conduct. Through such selection,
antitrust intervention can systematically promote innovation competition and
pre-innovation product market competition, which will encourage innovation,
without markedly increasing post-innovation product market competition, and,
thus, without detracting from the pro-innovation benefits!”®.

Assim, fica evidente que a propriedade intelectual e o direito concorrencial estdo

relacionados. E, se a propriedade intelectual em geral pode ser disciplinada pelo direito

174 Cf. KOVACIC, William E.; REINDL, Andreas. P. An Interdisciplinary Approach to Improving
Competition Policy and Intellectual Property Policy. Fordham International Law Journal, vol. 28, 4 ed.,
2004, p. 1066.

175 Cf. KOVACIC, William E.; REINDL, Andreas. P. An Interdisciplinary Approach to Improving
Competition Policy and Intellectual Property Policy. Fordham International Law Journal, vol. 28, 4 ed.,
2004, p. 1067.

176 BAKER, Jonathan. Beyond schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. Anfitrust Law
Journal, vol. 74,2007, p. 589.
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concorrencial, entdo restaria autorizada a aplicacdo desse ramo do direito ao caso das
patentes essenciais, pois (i) elas potencialmente geram mais restricdes do que o monopolio
temporario normalmente atribuido a propriedade intelectual (em especial, as patentes) em
geral, (i) favorece-se a ideia de que a concorréncia no tocante a tecnologia padronizada ¢
do tipo winner takes most ou, at¢ mesmo, winner takes all — a padronizagdo leva a uma

177

competi¢do pelo mercado, e ndo no mercado '’ e, por isso, (ii1) a padronizacao exacerba o

interesse publico ja existente nas patentes tradicionais.

Em outras palavras, ndo sendo possivel desenvolver uma tecnologia alternativa, por
auséncia de racionalidade econdmica de se implementar um padrdo tecnoldgico dominante,
o licenciamento torna-se a regra para a manutengao ou entrada no mercado. Nesse sentido,
quanto mais ampla a dominancia do padrdo tecnoldgico, mais robusto serd o poder

econdmico conferido aos titulares das respectivas patentes essenciais.

3.3 Recorte necessario: condutas anticompetitivas unilaterais

O tema das patentes essenciais naturalmente traz a baila uma preocupacao com que
a proposta cooperativa se converta em praticas colusivas, em especial a formagao de cartel.
Afinal, por esséncia, as SSOs sdo organizacdes nas quais diversas empresas (muitas delas,

concorrentes) se reunem para criar e estabelecer de regras para o mercado.

Esse fato ndo passa despercebido pelas autoridades antitruste, considerando o
historico de condenagdes pautadas em agdes concertadas entre concorrentes no ambito de

organizagdes de padronizagio!’s.

Além disso, as proprias SSOs geralmente trazem na redacao de suas politicas internas

secdes dedicadas ao direito concorrencial, criando mecanismos de votagao voltados a uma

177 Segundo Drexl, isso ocorre no tocante as tecnologias “revolucionarias” (termo em oposigdo as inovagdes
tidas como “evolucionarias”, que introduzem melhorias a produtos ja comercializados em um mercado pré-
existente), as empresas podem competir por um futuro mercado e nao em um mercado ja existente. “In such
a situation, firms do not compete by price but by research and development efforts.” (DREXL.
Anticompetitive stumbling stones... cit., p. 510).

178 Por exemplo, nos Estados Unidos, o caso Allied Tube & Conduit Corp. v. Indian Head, Inc. (486 U.S.
492, 499-500, 108 S.Ct. 1931, 100 L.Ed.2d 497 (1988)). No Brasil, cita-se o “cartel do cimento”” (BRASIL.
Conselho  Administrativo de Defesa da Concorréncia (Cade). Processo Administrativo n°
08012.011142/2006-79. Conselheiro Relator Alessandro Octaviani Luis, julgado em 22.05.2014). Sobre os
impactos concorrenciais gerados pela padronizagdo ocorrida no dmbito do cartel do cimento, cf. BAGNOLI,
Vicente; MADI, Maria Fernanda. Standards como eventual limite & concorréncia: breve consideragdo acerca
do cartel do cimento no Brasil. Revista de Defesa da Concorréncia, vol. 4, n. 2, p. 121-139, 2016.
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maior democratizagdo do processo de padronizagio. E o que ocorre nas Politicas do IEEE
e do ETSI, por exemplo. Para evitar que seus membros pratiquem condutas
anticompetitivas colusivas, essas SSOs publicaram diretrizes e politicas informando seus
participantes sobre a adequacdo de comportamentos no ambito dos processos de
padronizagio'”. Essa cautela é fundamentada: muitas SSO tém em sua lista de membros
empresas com poder econdmico consideravel que, dados os incentivos criados por este
poder, simplesmente conseguiriam impor condi¢des de acordo com seus proprios

interesses!'®?.

Nao obstante a inegavel importancia do estudo das condutas coordenadas, a andlise
conduzida neste trabalho leva em consideragdao apenas condutas unilaterais, ou seja,
praticas de abuso de poder econdmico por parte de agente detentor de posi¢ao dominante
— mais especificamente, condutas que ensejem a aplicagdo da doutrina das essential

facilities, como se vera no proximo capitulo.

Esse recorte parte da necessidade de analisar o licenciamento de patentes essenciais
sob a doutrina das essential facilities, o que seria dificultado caso as infragcdes unilaterais
fossem absorvidas por uma conduta “maior” de cartel. Nesse caso, a pratica de condutas
restritivas seria vista como instrumental a formacao do cartel. Assim, o foco da analise sao
os abusos concorrenciais decorrentes de poder econdmico e posi¢do dominante conferidos

pela padronizagdo de jure, ndo pela eventual formagao de cartel.

Esse poder ndo tem raizes, necessariamente, na “competicdo pelo mérito”
(concretizada por meio da oferta de melhores produtos e melhores precos), uma vez que os
processos de padronizacao levam em conta diversos fatores ndo necessariamente dizem
respeito a qualidade da tecnologia — como a prévia existéncia de rotas tecnologicas

determinadas por agentes dominantes e a disponibilidade ou ndo do agente em licenciar

179 Vide Guidelines for Antitrust Compliance do ETSI e Antitrust and Competition Policy do IEEE, nos quais
se reconhece que as SSOs constituem associagdo de concorrentes e representam um férum no qual
concorrentes interagem entre si, o que deve limitar discussoes sobre, por exemplo, fixacdo de pregos, alocagao
de consumidores e mercados e restri¢des de produgao.

130 Esse tema foi abordado em Policy Roundtable do Comité de Concorréncia da OCDE, no ano de 2010: “In
order to reduce the likelihood of SSOs acting as a cartel or price co-ordination body, many SSOs implement
policies that do not permit discussion of price during the standard setting process. Rules may take particular
care to ensure that producers of substitutes do not joint set prices, whether for IP in the SSO stage or as end-
producers.” (Organizagdo para Cooperagdo e Desenvolvimento Econdmico (OCDE). Competition
Committee. Policy Roundtables on Standard Setting, 2010)
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181 ' Ainda assim, em funcdo dos

patentes essenciais a implementagao do padrao tecnologico
instrumentos colaborativos adotados pelas SSOs!®?, entende-se como um poder

legitimamente obtido.

Dito isso, passa-se a andlise de condutas “tipicas” de casos envolvendo patentes

essenciais.

3.4 Condutas abusivas em patentes essenciais

O fortalecimento do poder econdmico criaria incentivos para praticas abusivas
especificas das patentes essenciais que podem constituir barreiras a entrada ou restri¢des
indevidas de atividade. Os exemplos mais comumente identificados pela doutrina e pela
jurisprudéncia sdo hold-up, royalty-stacking e patent ambush, todas condutas praticadas

pelo titular de patentes essenciais.

Na conduta de hold-up, o objetivo € a extragdo excessiva de royalties ap6s finalizado
o processo de padronizacdo, que deixaria os implementadores do padrao sem alternativa
tecnoldgica, e vulnerdveis a ameagas de aplicagao de medidas judiciais inibitorias contra

supostos infratores do direito patentario!'®?.

Em acdes judiciais de infracdo patentdria, pedidos de medidas liminares ou
definitivas nesse sentido (consistentes, por exemplo, na apreensdo de produtos que
contenham a tecnologia patenteada ou na proibi¢do de comercializacdo de tais produtos)

sao lugar comum. Contudo, quando a acdo envolve patentes essenciais, entende-se que o

181 O estabelecimento de um padrio tecnoldgico depende de compromisso prévio de licenciamento sob termos

FRAND de eventuais componentes patenteados. As politicas de muitas SSOs, como as ja mencionadas ETSI
e IEEE, estipulam que, na auséncia desse compromisso, deve-se buscar uma nova solugdo que ndo incorpore
a tecnologia patenteada.

182 E, em alguns casos, pela autorizagdo legal para que estas operem — vide leis que obrigam ao atendimento
de normas da ABNT, como Lei n° 13.589/2018 (dispde sobre a manutengdo de instalagdes ¢ equipamentos
de sistemas de climatizagdo de ambientes) e n® 10.098/2000 (estabelece normas gerais e critérios basicos para
a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras
providéncias).

183 Segundo Simcoe e Shampine, o hold-up pode ser praticado de diversas formas. Alguns exemplos propostos
pelos autores sdo (i) agentes que nao informam a SSO da qual participam que depositaram pedidos de patentes
potencialmente essenciais e, apos a promulgacao do padrdo tecnologico e concessdo dos pedidos, passa a
demandar o licenciamento; (ii) agentes que ndo necessariamente participam das SSO e veem no processo de
padroniza¢do uma oportunidade para extrair rendas de seu portfolio de patentes ja existente, e (iii) agentes
que se comprometeram a licenciar sob termos FRAND, mas ndo o fazem. (SIMCOE, Timothy S.;
SHAMPINE, Allan L. Economics of Patents and Standardization: Network Effects, Hold-up, Hold-out,
Stacking. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law —
Competition, Antitrust and Patents. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 106-107).



64

pedido pode ocultar o objetivo de pressionar o implementador de tecnologia padronizada a
aceitar um licenciamento sob termos ndo FRAND, que reflita (a) os custos irrecuperaveis
(sunk costs) incorridos no processo de padronizagdo, (b) o valor ex post adquirido pela
restricdo de opgdes tecnologicas e/ou (¢) o valor de um padrdo tecnoldgico por inteiro,

184 Com

quando a patente representar apenas um aspecto menor das especificagdes técnicas
isso em mente, a SSO IEEE restringe as possibilidades de aplicagao de medidas judiciais

proibitoérias, chamadas “Ordens Proibitorias” em sua politica de propriedade intelectual'®>.

Ao cotejar essa situacdo face a literatura econdmica, SIEBRASSE e COTTER identificam

186" que surge quando uma

aspectos de oportunismo conforme definido por WILLIAMSON
parte realiza investimentos especificamente para uma transagao que, caso os contratos
sejam interrompidos ou extintos prematuramente, nao podem ser reaproveitados em novos

usos sem sacrificio de valor produtivo'®’.

Ja a pratica de patent ambush ¢ observada quando agentes propositalmente nao
declaram as SSOs que detém patentes essenciais, deixando de se comprometer aos termos
FRAND e, ap6s promulgado o padrdo tecnoldgico, surpreendem os implementadores de
tecnologia com a demanda de royalties inesperados e nio FRAND'® Se os

implementadores de tecnologia ja haviam dispendido investimentos durante o periodo em

184 SIEBRASSE, Norman V.; COTTER, Thomas F. Judicially Determined FRAND Royalties. In: In:
CONTRERAS, Jorge L. (ed.). The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law — Competition,
Antitrust and Patents. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 368.

185 Cf. trecho da Clausula 6.2: “The Submitter of an Accepted LOA who has committed to make available a
license for one or more Essential Patent Claims agrees that it shall neither seek nor seek to enforce a
Prohibitive Order based on such Essential Patent Claim(s) in a jurisdiction unless the implementer fails to
participate in, or to comply with the outcome of, an adjudication, including an affirming first-level appellate
review, if sought by any party within applicable deadlines, in that jurisdiction by one or more courts that have
the authority to: determine Reasonable Rates and other reasonable terms and conditions; adjudicate patent
validity, enforceability, essentiality, and infringement; award monetary damages; and resolve any defenses
and counterclaims. In jurisdictions where the failure to request a Prohibitive Order in a pleading waives the
right to seek a Prohibitive Order at a later time, a Submitter may conditionally plead the right to seek a
Prohibitive Order to preserve its right to do so later, if and when this policy's conditions for seeking, or
seeking to enforce, a Prohibitive Order are met.”

136 Tbid., p. 368. Williamson compreende o comportamento oportunista como uma acio intencional referente
a “incomplete or distorted disclosure of information, especially to calculated efforts to mislead, distort,
disguise, obfuscate, or otherwise confuse.” (WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of
capitalism - Firms, Markets, Relational Contracting. New York: Free Press, 1985, p. 47).

187 'WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism - Firms, Markets, Relational
Contracting. New York: Free Press, 1985, p. 54.

188 Ibid., p. 369.
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que desconheciam a essencialidade de uma determinada patente, ha elevagao dos custos de

mudanga para uma tecnologia alternativa'®’.

Como a promulgacao do padrao geralmente confere ao titular da patente essencial

uma posicdo dominante outrora inexistente!'*

, patent ambush consiste em uma conduta
oportunista para obtencdo de beneficios aos quais ndo teria acesso na auséncia do processo
de padronizagdo. A supressao de informacodes (a auséncia de declaracao de essencialidade)
gera uma vantagem indevida ao titular, que se aproveita dos beneficios de ter sua tecnologia
incluida em um padrdo tecnologico sem a contrapartida de se vincular ao compromisso

FRAND. Em fun¢do da presenga desse elemento de oportunismo, DREXL entende patent

ambush como um desdobramento de hold-up’®’.

Por fim, na pratica de royalty-stacking, tem-se uma situacdo na qual uma tUnica
tecnologia ou produto demanda o licenciamento de diversas patentes ao mesmo tempo e,
portanto, est4 sujeita ao pagamento de multiplos royalties'®?. Quando cada um dos titulares
de elementos tecnoldgicos complementares exige, em troca da autorizag¢do de inclui-los no
produto final, um preco maximizador de seu lucro, a soma de todos os precos ultrapassara

1193

o o6timo social ””, podendo impedir que agentes ingressem ou permanecam no mercado.

Além dessas condutas especificas, identifica-se também casos de recusa direta ou
. . . 194 . ’ . r_.*
indireta de conceder uma licenga'™* que, como visto no Capitulo 2, seriam contrarios aos
termos FRAND por implicarem uma negativa total de licenciamento, quando tdo somente

h4 uma permissdo de que ocorra a negociagao da licenga.

Os cenarios acima expostos tém em comum a propositura de demandas judiciais ou
a aplicacdo de medidas restritivas apds o implementador de tecnologia ja estar preso
(locked-in) ao padrao, o que reduz ou elimina o poder de barganha deste Gltimo nas
negociagdes. Conforme discutido nos capitulos anteriores, a principio, i1sso seria evitavel

por meio de uma busca minuciosa por todas as patentes necessarias para implementar o

189 BARAZZA, Stefano. Licensing standard essential patents, part one: the definition of F/RAND
commitments and the determination of royalty rates. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014,
Vol. 9, No. 6, p. 367-368.

1% DREXL. Anticompetitive stumbling stones... cit., p. 530.

1 Ibid., p. 530.

192 Cf. LEMLEY, Mark A.; SHAPIRO, Carl. Patent Holdup and Royalty Stacking. Texas Law Review, vol.
85,2007, p. 1992-1993.

193 SIEBRASSE; COTTER. Judicially Determined... cit., p. 369.

194 Como se vera no item 3.4.1, embora tivesse se comprometido a licenciar em termos FRAND, a empresa
Qualcomm os interpretava restritivamente, entendendo néo ser exigido o licenciamento a concorrentes, como
a Intel.
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padrao e, em seguida, pelo licenciamento de toda a tecnologia necessaria antes de
finalizado o processo de padronizacdao. Contudo, na pratica, tal busca envolve altos custos
de transacdo, pois at¢ mesmo a identificagdo de quais as patentes necessarias pode ser
extremamente complexa nos casos em que a tecnologia ¢ muito fragmentada, como ocorre

nos mercados de ICT e TL

A manifestacdo do poder de mercado pela imposicdo de precos de licenga
monopolistas geraria, segundo MELAMED e SHAPIRO, efeitos negativos em trés aspectos:
(1) aumento dos custos e eventual redu¢do da produ¢do de produtos que implementem o
padrdo, (ii) elevacdo do custo de invencdes subsequentes que se baseiem nas tecnologias
padronizadas, com prejuizo a inovagao e (iii) intensificagdo do incentivo para obter patentes
capazes de se tornar essenciais, o que pode distorcer o processo de padronizagao em prol

da promocdo dos interesses de agentes “rentistas” (rent-seekers)'*>.

Dessa forma, além de afetar os implementadores de tecnologia, o exercicio abusivo
do poder econdmico atingiria os consumidores (em especial, pelo repasse dos custos
adicionais) e, no limite, toda a sociedade. Dai a importancia de uma anélise sob o aspecto

concorrencial também no tocante as patentes essenciais.

Em seguida, serdo estudados alguns casos referentes ao licenciamento de patentes
essenciais nos quais se poderia vislumbar a pratica de condutas unilaterais. J4 no Capitulo
4, serdo vistos casos de condutas caracterizadas pela doutrina especializada como sendo de

essential facilities.

3.5 Direito concorrencial no licenciamento de patentes essenciais

Partindo-se da possibilidade de se aplicar o direito concorrencial a disputas
envolvendo patentes essenciais, esse topico examinara mais detalhadamente como o Poder
Judiciario e as autoridades antitruste tém enxergado essas disputas, identificando-se quais

os pontos de atencdo para a dosagem do vié€s concorrencial sobre as patentes essenciais.

195 Cf. MELAMED; SHAPIRO, How Antitrust Law Can Make... cit., p. 2116.
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3.5.1 Experiéncia estrangeira

A década de 2010 foi marcada por uma série de disputas envolvendo empresas como
Apple, Samsung, Nokia, Huawei, ZTE, HTC, Ericsson, Qualcomm e Motorola sobre
patentes de tecnologias para implementa¢do de padrdes técnicos para redes de internet
movel 2G, 3G e 4G. Um estudo empirico feitos com dados de litigios nos Estados Unidos
colhidos entre 1993 e 2015 indica uma intensificacdo das disputa desde os anos 2000,

atingindo o nimero maximo de ag¢des judiciais entre 2009 e 2010'%6.

Em fun¢ao da natureza dessas tecnologias e da intensidade dos litigios (a maior parte
das mencionadas empresas discutiu infracdes patentarias em dezenas de cortes em
diferentes paises, como Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia do Sul, Italia, Brasil etc),

as disputas ficaram conhecidas como Smartphone Wars.

Muitas disputas foram, de uma forma ou de outra, alvo de escrutinio concorrencial.
Alguns casos sdo especialmente uteis para essa analise em fungao de sua repercussao
global. Para discussdo no ambito desse trabalho, foram selecionados para anélise trés casos
estadunidenses e trés europeus, iniciados nos anos 2000, envolvendo pleitos pautados no
direito concorrencial, feitos no contexto de padrdes tecnologicos de jure. Os casos sdo
Broadcom v. Qualcomm, Rambus v. FTC e FTC v. Qualcomm (ainda nao finalizado ao

197

tempo desse trabalho), nos Estados Unidos; e, na Unido Europeia, os casos Motorola'”’,

Samsung'®® e Huawei v. ZTE'.
3.5.1.1 Broadcom v. Qualcomm

O caso?® tratou do padriio tecnologico de telefonia movel de terceira geragio (“3G”)
criado para a familia de padrdoes Global System for Mobility (“GSM”) e conhecido como
padrdo do Universal Mobile Telecommunications System (“UMTS”). Esse padrdo
concorria com o Code Division Multiple Access (“CDMA”). Tais tecnologias estdo

contidas nos chamados chipsets, que transmitem informagoes, via ondas de radio, para as

19 Cf. POHLMANN, Tim; BLIND, Knut. Iplytics, Technical University of Berlin. Landscaping study on
Standard Essential Patents (SEPs), 2016.

197 UNIAO EUROPEIA. Comissido Europeia. Caso n° 39985, decidido em 29/04/2014.

198 UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Caso n® 39939, decidido em 29/04/2014.

199 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justi¢a Europeia. Caso n° C-170/13, julgado em 15.07.2015.

200 ESTADOS UNIDOS. United States Court of Appeals, Third Circuit. Caso n° 06-4292, julgado em
04.09.2007.
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estacdes radio base. As estacdes radio base, por sua vez, transmitem informagdes de e para

as redes telefonicas e de computadores.

O padrao UMTS foi desenvolvido no ambito do ETSI, onde passou por um processo

de declaragdo de patentes essenciais, elaboracdo de especificagdes ténicas e votagao.

A época, a empresa Qualcomm Incorporated (“Qualcomm”) ja era membro do ETSI
e era titular patentes essenciais a implementagdo do chamado padrio UMTS,
nomeadamente aquelas relativas a tecnologia W Code Division Multiple Access
(“WCDMA”). Nos fatos, consta que, embora a Qualcomm detivesse praticamente um
monopolio no mercado de chips CDMA, ainda estava expandindo sua dominancia em

relagdo ao padrdo UMTS.

Em 1° de julho de 2005, a Broadcom Corporation (“Broadcom’), concorrente da
Qualcomm, ingressou com acdo judicial contra a Qualcomm por violagdo das normas
concorrenciais Sherman Act e Clayton Act. Alegou a Broadcom que esta teria induzido o
ETSI e outras SSOs a incluirem sua tecnologia proprietaria no padrao UMTS, por falsa
concordancia em obedecer as politicas das SSOs sobre direitos de propriedade intelectual,
pois depois violou essas policitas ao licenciar sua tecnologia sob termos ndo FRAND,

amoldando-se a conduta de patent ambush.

Em resumo, a Broadcom teria sido compelida pela Qualcomm a licenciar a tecnologia
UMTS desta sob termos ndao FRAND, ao que a Broadcom teria se negado. Na mesma
época, a Qualcomm adquiriu a Flarion Technologies (“Flarion), empresa que detinha um
enorme portfolio de patentes relacionadas a tecnologia Orthogonal Frequency Division
Multiplex Access (OFDMA), também utilizada em diversos padrdes de internet moével
(inclusive no padrao que evoluiu da familia do GSM, o Long Term Evolution ou “LTE”),
que passou a ser propriedade da Qualcomm. Isso evidenciaria planos da Qualcomm de
expandir seu monopoélio para padroes futuros. Segundo a Broadcom, a aquisicio

intencional de poder de monopoélio mediante o engano de uma SSO violaria a lei antitruste.

A Broadcom ndo obteve sucesso na ac¢ao judicial, tendo a Corte em primeira instancia
(U.S. District Court for the District of New Jersey) concedido, em 30 de agosto de 2006,
um pedido de extingao feito pela Qualcomm. Dentre outras questdes, a Corte entendeu que
o monopolio do mercado da tecnologia WCDMA detido pela Qualcomm era legitimo, o

que a autorizava a excluir a concorréncia e decidir sob quais termos a tecnologia seria
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distribuida. Ainda, concluiu que mesmo que se entendesse que a inclusdo da tecnologia
WCDMA no padrao UMTS ocorreu mediante conduta enganosa, isso ndo seria mais
relevante pois, com a promulgacdo do padrao UMTS, o resultado final foi, efetivamente, a

eliminagdo da concorréncia.

A Broadcom apelou a Court of Appeals for the Third Circuit. Em decisdo de 4 de
setembro de 2007, essa Corte analisou a l6gica do compromisso FRAND, entendendo-o
como “um fator — e um fator importante — que a SSO considerard ao avaliar a adequacao
de uma dada tecnologia proprietaria vis-a-vis tecnologias concorrentes™°!. Ainda,
reconhecendo que, na auséncia de restri¢gdes, o titular de direitos patentarios poderia
demandar royalties supracompetitivos, “os compromissos FRAND tornam-se importantes

salvaguardas contra o poder monopolista’?®2.

A Third Circuit Court também aduziu que uma falsa promessa de licenciamento
(F)RAND poderia “prejudicar o processo competitivo, obscurecendo os custos de se incluir
tecnologia proprietdria em um padrdo e aumentando a probabilidade de que os direitos

patentarios confiram monopdlio ao detentor da patente”.

Portanto, a Third Circuit Court, ao examinar a decisdo da Corte que acatou o pedido
de exting¢ao do feito formulado pela Qualcomm, concluiu que esta ndo reconheceu o fato
de que, mesmo que a ado¢do do padrao UMTS ndo ampliasse os direitos de exclusao da
Qualcomm como titular de patente, ampliou significativamente o seu poder de mercado ao
eliminar alternativas a sua tecnologia patenteada. Outro ponto reformado foi a Corte de
primeira instancia ter assumido que o monopolio e a exclusdo de tecnologias seriam uma
conseqiiéncia natural do processo de estabelecimento de padrdes, o que €, na opinido da
Third Circuit Court, “uma constatagdo factual ndo fundamentada que ignora a possibilidade

de um padrio ser composto por tecnologias ndo-proprietarias’?%.

A propria Corte sintetizou o seu entendimento no formato de topicos, concluindo que
“(1) em um ambiente privado de padronizacdo orientado por consenso, (2) uma promessa
intencionalmente falsa do detentor da patente de licenciar tecnologia proprietaria essencial

nos termos da FRAND, (3) associada a confiangca de uma SSO na promessa ao incluir a

201 Traducdo livre.
202 Traducdo livre.
203 Tradugao livre.
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tecnologia em um padrao, e (4) a subsequente violagdo dessa promessa pelo detentor da

patente, é uma conduta anticompetitiva acionavel.”2%

Segundo ROYALL, TESSAR e DI VICENZO, a abordagem utilizada pela Corte de
primeira instancia analisou se a Qualcomm havia intencionalmente renunciado seus direitos
patentarios de exclusividade ou, de qualquer forma, praticou uma conduta inconsistente
com a intengdo de exercer tais direitos, capaz de levar a uma conclusao razoavel de que a
renuncia teria ocorrido. Com isso, a Broadcom evitou o 6nus de comprovar como a SSO
teria atuado na auséncia da conduta de patent ambush por parte da Qualcomm (dificuldade

enfrentada pela FTC no caso Rambus abaixo analisado) 2%,

De fato, tratou-se de um posicionamento bastante importante do Poder Judiciario
estadunidense que, em geral, ndo se manifesta sobre questdes concorrenciais em disputas
privadas de propriedade intelectual. Além disso, criou um precedente para que se entenda
como anticompetitiva a cobranga de royalties nao FRAND, indicativo de que a importancia
do compromisso FRAND ultrapassa as partes diretamente envolvidas no processo de

padronizagao.

3.5.1.2 Rambus v. FTC

Este caso?%°

envolveu padrdes tecnologicos para a aplicagdo da tecnologia de
memoria de acesso randomico dinamica (dynamic random access memory, “DRAM”), uma
espécie de memoria RAM, promulgados durante a década de 1990 pela SSO Joint Electron

Device Engineering Council (JEDEC).

Em 1990, a Rambus depositou pedidos de patente para registro da invengdo de uma
arquitetura mais rapida para a DRAM. Ainda, por meio de carta datada de 17 de junho de
1996, a Rambus se retirou formalmente do JEDEC, e o processo de padronizagdo para

estabelecimento do padrao DDR SDRAM prosseguiu.

Em 1999, o Conselho de Diretores do JEDEC aprovou o padrao. Diante disso, a partir
desse ano, a Rambus passou a informar aos principais fabricantes de DRAM e chips que

detinha direitos de patentes sobre as tecnologias incluidas nos padrdes SDRAM e DDR

204 Tradugao livre.

205 ROYALL, M. Sean; TESSAR, Amanda; DI VICENZO, Adam. Deterring Patent Ambush in Standard
Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm. Antitrust, vol. 23, no. 3, p. 36, 2009.
206 ESTADOS UNIDOS. Rambus Inc. v. Federal Trade Commission, 522 F.3d 456, 463-64 (D.C. Cir. 2008).
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SDRAM do JEDEC, e que a fabricacao, venda ou uso continuado de produtos compativeis
com esses padrdes violava seus direitos. Como forma de resolver a infragdo, ofertou aos

fabricantes o licenciamento, o que foi aceito por alguns fabricantes.

Para compreender a problematica exposta no caso, ¢ necessario retomar o cenario
comum ao processo de padronizagdo. Antes de uma SSO adotar um determinado padrao,
ha, normalmente, uma competicdo vigorosa entre diferentes tecnologias candidatas a
padronizagdo. Contudo, apo6s finalizado o processo de padronizacdo, a dindmica
concorrencial normalmente muda, a medida que os membros do setor comegam a aderir ao
padrdo e produtos padronizados comecam a dominar o mercado. Por isso, as SSOs
costumam exigir que os titulares de patentes (ainda que potencialmente) essenciais as
divulguem e se comprometam a licencia-las sob termos FRAND antes da promulgacao do
padrdo. Na auséncia do comprometimento de licenciar, a politica das SSOs geralmente
determina que se exclua a tecnologia patenteada das especificagdes do padrdo, buscando-

se tecnologias alternativas.

Em relacdo a DRAM, na época do caso, a FTC estimou que 90% de sua producao
estava em conformidade com os padroes do JEDEC e, portanto, as tecnologias adotadas
nesses padroes — incluindo aquelas sobre as quais a Rambus reivindicou direitos de patente

— desfrutavam de um nivel similar de dominio sobre suas alternativas.

Nesse sentido, em processo administrativo datado de 18 de junho de 2002, a FTC?"’
entendeu que a Rambus, enquanto participava do processo de padronizacio,
propositalmente deixou de informar ao JEDEC os pleitos patentarios feitos por ela e que
cobriam quatro tecnologias padronizadas. Esses pleitos incluiam patentes ja concedidas,
pedidos ainda pendentes, e até mesmo planos de emendar esses pedidos de patentes para

adicionar novas reivindicagdes.

Em 5 de abril de 2007, a FTC emitiu uma opinido concluindo que a Rambus praticou
conduta anticompetitiva buscando fazer com que as quatro patenteadas por ela fossem
inadvertidamente incorporadas aos padroes DRAM. Constatou-se que, por meio de uma

conduta enganosa, a Rambus distorceu os procedimentos para definicdo de padrdes,

207 ESTADOS UNIDOS. Federal Trade Commission (FTC). Caso n° 011 0017, In the Matter of Rambus
Incorporated.
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efetivamente praticando hold-up da industria de memoria de computadores por meio da

“captura” desses padroes.

Ainda, em opinido acerca da sanc¢ao apropriada a conduta, a FTC proibiu a Rambus
de deturpar ou omitir tecnologias as SSOs, exigindo que a Rambus licenciasse suas
tecnologias SDRAM e DDR SDRAM e estabelecendo limites para as taxas de royalties
passiveis de serem cobradas. O percentual justo e razoavel a ser cobrado pelas licencas
seria aquele que teria resultado de negociacdes entre a Rambus e interessados na licenca
em momento prévio a padronizacdo; no entender da FTC, deveria ser de 0,25% para

SDRAM e 0,5% para DDR SDRAM, durante trés anos.

A Rambus recorreu da decisdo da FTC ao United States Court of Appeals for the
District of Columbia Circuit. Em primeiro lugar, alegou que nao violou as politicas do
JEDEC sobre a divulgacao prévia de patentes, o que eliminaria a acusacao de violagcdo do
dever concorrencial de fornecer informagdes aos seus concorrentes. Em segundo lugar,
afirma que, mesmo que a sua a auséncia de divulgagdo prévia violasse as politicas do
JEDEC, a FTC entendeu que a ndo divulgagdo teve como consequéncias impedir (i) a
adogdo de um padrao ndo proprietario ou (ii) a concordancia da Rambus ao compromisso

FRAND, que nao seriam por si sos violagdes concorrenciais.

No entendimento da Corte de Apelagdo, em relagdo a alternativa (i), ndo havia provas
suficientes de que o JEDEC padronizaria outras tecnologias se soubesse o alcance total da
propriedade intelectual da Rambus, algo que teria sido assumido pela propria FTC. Ja em
relagdo a alternativa (ii), ndo haveria indicios de efeitos anticompetitivos. Nas palavras da
Corte, “ainda que a conduta enganosa resulte em aumento do preco garantido por um
vendedor, mas se ele o fizer sem prejudicar a concorréncia, [a conduta] esta além do alcance
das leis antitruste.” E, ainda, “[o] uso legal de conduta enganosa por um monopolista
simplesmente para obter pregos mais altos normalmente ndo tem nenhuma tendéncia
especial a exclusdo de concorrentes e, assim, diminuir a concorréncia™?®. A Corte de
Apelacao concluiu que a perda de oportunidade, por parte do JEDEC, de comprometer a
Rambus a licenciar em condi¢des favoraveis ndo constitui violagdo concorrencial. Em

decisdo de 22 de abril de 2008, a Corte decidiu anular as medidas impostas pela FTC.

208 Tradugao livre.
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A FTC chegou a pleitear revisao da decisao pela Suprema Corte. Mesmo diante de
peticdes de amici curiae apresentadas pelas empresas Hewlett Packard, Cisco, Sun
Microsystems e Oracle em favor da FTC, em 23 de fevereiro de 2009, a Suprema Corte se

negou a conhecer do pedido, e em 14 de maio de 2009 a FTC formalmente desistiu do caso

DREXL entende que a decisdo da Corte de Apelacdo como “very classic U.S.-style

antitrust analysis %

, a qual determina que somente se combate praticas exclusionarias,
mantendo-se a legalidade de praticas puramente exploratdrias. Segundo o autor, a Corte
ndo examinou os aspectos dinamicos do caso, como o fato de que a Rambus ocultou sua
politica de patentes em um estagio anterior a entrada de uma nova tecnologia no mercado.
Com isso, a decisao da Corte de Apelacdo incentiva outros agentes a também se
aproveitarem do processo de padronizagdo, prejudicando a confianca dos demais membros

das SSOs na padroniza¢do como uma forma de promover inovagao?®!’,

Verifica-se nesse caso uma importante divergéncia em relagao ao caso Broadcom v.

Qualcomm acima discutido.

Embora as circunstancias sejam semelhantes, no caso anterior, a Corte de Apelagao
entendeu que o compromisso FRAND apresentava um viés concorrencial que se
sobrepunha ao interesse privado da Qualcomm de cobrar royalties acima do que seria
considerado FRAND (reformando entendimento oposto adotado pela Corte de primeiro
grau). Ja no caso Rambus v. FTC, ocorreu o contrario: a Corte de Apelagdo ndo
compreendeu o compromisso FRAND como instrumento concorrencial necessario para a
padronizagdo, mas meramente como um contrato do qual a Rambus ndo fazia parte, ndao

tendo, destarte, dever algum a cumprir.

Interessante notar ainda que caso idéntico foi analisado pela Comissao Europeia apos
recebimento de representagdo contra a Rambus feito pelas empresas Infineon Technologies
AG (alemd) e Hynix Semiconductor Inc. (sul-coreana) em 18 de dezembro de 2002%!!. A
Comissao entendeu que a Rambus efetivamente praticou patent ambush e capturou os
padrdes tecnologicos da JEDEC, criando barreiras a entrada no mercado devido ao

travamento deste no padrao DDR DRAM. A prépria Rambus propos a Comissao um acordo

209 DREXL. Anticompetitive stumbling stones... cit., p. 530.
210 Iid., p. 531.

211 UNIAO EUROPEIA. Comissio Europeia. Caso COMP/38.636, decido em 09/12/2009.
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no qual limitava os percentuais cobrados a titulo de royalties, inclusive determinando a nao

cobranca de royalties sobre tecnologias relacionadas aos padroes SDRAM e DDR DRAM.

Em decisdao de 9 de dezembro de 2009, o acordo foi aceito pela Comissao. Isso
evidencia as enormes diferencas entre o tratamento concorrencial de casos de patentes
essenciais nos Estados Unidos e na Unido Europeia, ocorrendo o mesmo em relagdo a

doutrina das essential facilities, conforme se vera no Capitulo 4.
3.5.1.3 FTC v. Qualcomm

Em 17 de janeiro de 2017, apds mais de dois anos de investigagdo, a FTC propos
acdo judicial de natureza antitruste contra a Qualcomm perante a District Court for the
Northern District of California®'?, baseando-se em suposta monopoliza¢do do mercado de
tecnologias de processadores de banda base?!® pautadas nos padrdes tecnologicos CDMA
e LTE. O objetivo foi “desfazer e impedir que métodos injustos de competicdo sejam
praticados contra ou que afetem o comércio, violando a Se¢do 5 (a) da Lei da Federal Trade

Commission, 15 U.S.C. § 45 (a).”

214 o caso ndo foi

Desde ja, alerta-se para o fato de que, até¢ o presente momento
finalizado, havendo previsdo de julgamento para janeiro de 2019. Contudo, a discussdo
desenvolvida nesse caso se mostra relevante para este trabalho, pois podera constituir um

importante precedente sobre a natureza concorrencial do compromisso FRAND.

Em sua peticdo inicial, a FTC alegou ser a Qualcomm uma empresa verticalmente
integrada, lider global no fornecimento de processadores de banda base e titular de diversas
patentes essenciais relativas aos padroes tecnologicos CDMA e LTE obedecidos por esses

processadores, inexistindo nesse mercado concorrentes capazes de fazer frente a ela.

212 ESTADOS UNIDOS. District Court for the Northern District of California. Federal Trade Commission v.
Qualcomm Incorporated, ainda em curso, processo n° 5:17-cv-00220, perante a Northern District of
California.

213 Nos termos da defini¢do utilizada pela propria FTC em sua peti¢do inicial, “[0]s processadores de banda
base sdo dispositivos semicondutores (as vezes chamados de “chips”, “chipsets” ou “modems’) que existem
dentro de aparelhos celulares. Processadores de banda base permitem que os aparelhos se comuniquem com
a rede celular de uma operadora executando fungdes como sinal geracdo, modulagdo e codificacdo. Para se
comunicar com a rede de uma operadora, o aparelho celular deve conter um processador de banda de base
que esteja em conformidade com os padrdes de comunicagio celular suportados pela rede. (...) Processadores
de banda base que estdo em conformidade com mais de um padrio sdo conhecidos como processadores
“multimodo”. Um aparelho que contenha um processador de banda base multimodo ¢ capaz de se comunicar
com redes que implantam mais de um padrdo ou com multiplas redes que implementem diferentes padroes.”
(p. 7 da petigdo, traducdo livre)

214 Dezembro de 2018.
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Segundo a FTC, as empresas que poderiam concorrer com a Qualcomm (como a Intel e a

MediaTek Inc, no fornecimento de processadores em geral, e a Samsung e a Huawei, no

autofornecimento de processadores) simplesmente ndo tém tanto poder de mercado ou

representatividade de vendas.

A Qualcomm, aproveitando-se desse cenario, teria:

(1)

(i)

(iii)

utilizado taticas anticompetitivas de licenciamento de patentes essenciais para
extrair royalties excessivos de empresas que atuam como Original Equipment
Manufacturers (OEMs) de aparelhos celulares, inclusive cobrando royalties
sobre produtos que incorporassem processadores de banda base feitos por
concorrentes; as OEMs ficariam vulnerdveis a esse comportamento, pois a
permanéncia destas no mercado depende do uso de processadores de banda

base em conformidade com os padroes CDMA e LTE;

buscado enfraquecer concorrentes no mercado de processadores (tais como a
Intel) ao recusar a estes o licenciamento de suas patentes sob termos FRAND,
uma vez que a Qualcomm sempre optou por licenciar patentes aos fabricantes
dos produtos finais, como a Apple e as OEM que a atendem, e ndo aos
fabricantes de componentes desses produtos (chipsets); como a Qualcomm
cobra royalties num percentual do valor do produto, torna-se mais vantajoso
que essa cobranga ocorra sobre o produto final, mais valioso do que meros

componentes, €

firmado, nesse contexto, dois contratos abusivos com a Apple: um que oferecia
descontos em royalties em troca de exclusividade (que seria, na verdade, uma
penalizacdo da Apple por usar processadores de banda base fornecidos por
concorrentes da Qualcomm) e outro no qual a Apple se comprometia a nao
contestar os termos de licenciamento da Qualcomm como violagdo do

compromisso FRAND.

A FTC alega terem decorrido desta conduta danos como o aumento dos precos

cobrados as OEMs e, consequentemente, aos usuarios finais; o enfraquecimento da

demanda por processadores de banda base em geral, devido aos custos de aquisi¢do mais

altos por iniciativa da Qualcomm; a saida do mercado de alguns dos concorrentes da
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Qualcomm; maior pressdo de margem sobre os concorrentes restantes; € a supressao da

inovacdo em tecnologias moveis.

Em pedido de extingdo do feito apresentado na data de 3 de abril de 2017, a
Qualcomm negou ter afetado negativamente a concorréncia no mercado de processadores
de banda base, afirmando ndo ter a FTC comprovado as alegadas praticas discriminatdrias
no sentido de penalizagcdo da compra, por parte das OEMs, de processadores concorrentes,

e exclusao de concorrentes do mercado de processadores de banda base LTE e CDMA.

O que a Qualcomm faria era recusar a venda de chips a OEMs que nao tivessem
licenciado as suas patentes essenciais, de forma a evitar a violagao de seu direito patentario
e a exaustdo de suas patentes. Ademais, na condi¢do de empresa verticalmente integrada, a
Qualcomm argumentou nao ter a obrigacao, sob a lei e jurisprudéncia concorrencial, de
assegurar que seus concorrentes obtenham margens de lucro adequadas, por meio de ajustes
aos precos cobrados por seus royalties sobre patentes essenciais (produto a montante) e por
seus chips (produto a jusante). Como a FTC ndo alegou terem ocorrido outras condutas
(prética de preco predatorio ou recusa de contratar), ndo existiria ilicito concorrencial no

simples fato das margens de lucro dos concorrentes serem menores do que o desejavel.

Quanto ao licenciamento de patentes essenciais a concorrentes, a Qualcomm afirma
que o fato dela oferecer licencas somente as OEMs, fabricantes dos produtos finais —
calculadas, portanto, com base no produto final (o aparelho celular), e ndo com base nos
componentes (como os chips de modem) —, ndo seria por si s6 uma violagdo aos termos
FRAND, pois o fato de se submeter a politicas de SSO nao retiraria da Qualcomm sua
liberdade de licenciar a quem entendesse. E, ainda que assim fosse, uma violagao dos
termos FRAND nao necessariamente seria uma infragdo antitruste, citando o caso Rambus

v. FTC.

Por fim, a Qualcomm afirma que os contratos firmados com a Apple j4 se encerraram
e que contratos de exclusividade ndo seria uma infragdo antitruste per se, nao tendo a FTC

comprovado que eles seriam capazes de eliminar a concorréncia.

Em 12 de maio de 2017, a Samsung, a Intel, a ACT | The App Association (associagao
que representa desenvolvedores de aplicativos) € o American Antitrust Institute
apresentaram peticdes como amicus curiae em oposicao ao pedido de extingdo feito pela

Qualcomm, refor¢ando a posi¢ao da FTC de que o compromisso FRAND seria, de fato,
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uma forma de coibir o abuso de poder de mercado criado pela padronizagdo. No mesmo

dia, a FTC também apresentou sua impugnagao ao pedido de extingao.

Em 26 de junho de 2017, a Corte rejeitou o pedido de extingdo do feito, reputando
como adequadamente fundamentadas as alegagdes feitas pela FTC. Sendo assim, em 10 de
julho de 2017, a Qualcomm protocolou sua contestacdo, reiterando os termos ja
apresentados no pedido de extingdo do feito. Em seguida, iniciou-se a fase de produgao de

provas.

Em 30 de agosto de 2018, a FTC peticionou pelo parcial julgamento sumario do

feito?!

, pleiteando que a Corte reconhecesse que a Qualcomm se comprometeu perante as
SSOs Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) e Telecommunications
Industry Association (TIA) a “disponibilizar licengas relativas a patentes essenciais (SEP)
a implementacdo de padrdes tecnoldgicos a todos os requerentes, sob termos justos,
razoaveis e ndo discriminatorios (FRAND)”2!6, fato a tornar exigivel o licenciamento de

patentes essenciais a concorrentes que também ofertam chips de modem.

Tratou-se de uma estratégia da FTC para simplificar a matéria sob discussdao. Em
primeiro lugar, a ATIS e a TIA sdao SSOs estadunidense membros do 3GPP, grupo de SSOs
que operacionalizou a promulgacao dos padrdes tecnolégicos CDMA e LTE de internet
movel 2G e 4G, respectivamente (ora sob discussdo). Embora outra SSO desse grupo, o
ETS], tenha tido um papel muito mais determinante no processo de padronizagao, a analise
dos termos de sua politica de direitos de propriedade intelectual exigiria a aplica¢do de

direito francés?!”.

Por terem sede nos Estados Unidos, isso nao ocorre no caso da ATIS e da TIA, que
também estabelecem em suas politicas o compromisso de licenciar sob termos FRAND.
Mais especificamente, nas diretrizes de aplicagao da sua politica de direitos de propriedade

intelectual (“guidelines”), a TIA indicou como exemplo de conduta discriminatéria a

215 No Brasil, o julgamento sumério seria equivalente ao julgamento antecipado, que é possivel quando o juiz
ndo precisa analisar questdes de fato, apenas questdes de direito.

216 Tradugao livre.

217 Nos termos de sua cldusula 12, a Politica de Direitos de Propriedade Intelectual do ETSI ¢é regida pelo
direito frances.
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disposicdo do detentor da patente de licenciar a todos os requerentes, com exce¢ao de seus

concorrentes?'?,

Em segundo lugar, a FTC retira dessa recusa de licenciar a “carga” concorrencial (o
que demandaria um exame complexo das condigdes do mercado), transformando a recusa
em uma questdo contratual aparentemente simples — mas que, evidentemente, terd um

enorme impacto concorrencial.

A Qualcomm se opds a esse julgamento por meio de duas petigdes apresentadas em
24 de setembro de 2018, nas quais pediu a juntada de diversos documentos. A Qualcomm
argumentou que as politicas da TIA e da ATIS somente exigiam o licenciamento a
interessados que fornecam dispositivos “completos”, como aparelhos celulares, ndo para

aqueles que fornecam componentes, como chips de modem.

Trata-se de uma interpretacdo mais restritiva da parte “ndo discriminatoria” dos
termos FRAND, no qual a detentora de tecnologia padronizada opta por licenciar apenas
ao nivel final da cadeia de producao — no caso, as OEMs —, recusando licengas a empresas
fabricantes dos componentes incorporados nos produtos. Em 3 de outubro de 2018, a Nokia
também se manifestou contraria ao julgamento sumario, na condi¢do em amicus curiae da

Qualcomm.

Ocorre que, em 15 de outubro de 2018, a FTC e a Qualcomm apresentaram peticao
conjunta para requerer um prazo de 30 dias a negociacdo de um acordo, o que afetaria uma
decisdo acerca do pedido de parcial julgamento sumadrio feito em agosto de 2018. A
possibilidade de acordo ¢ um tema controverso, que enfrenta resisténcia pela inddstria?'°,
pois significaria que a discussao sairia da esfera publica para a privada. Ha a expectativa
de que o julgamento desse caso crie um precedente importante para a indudstria, seja em
favor dos implementadores de tecnologia, seja dos detentores de tecnologia. De toda sorte,

o pedido foi rejeitado pela juiza do caso no mesmo dia.

Em 6 de novembro de 2018, a juiza do caso preferiu decisdo em favor da FTC no

pedido de parcial julgamento sumario. Aplicando a lei californiana (lei do local da corte e

218 ESTADOS UNIDOS. Telecommunications Industry Association (TIA). Guidelines to the
Telecommunications Industry Association Intellectual Property Rights Policy, maio/2014.

219 Cf. App Makers Urge FTC Not to Settle Qualcomm Suit, Bloomberg Law, 18 de out./2018. Disponivel
em: <https://news.bloomberglaw.com/mergers-and-antitrust/app-makers-urge-ftc-not-to-settle-qualcomm-
suit>. Acesso em 20.10.2018.
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da sede da Qualcomm), e partindo-se do fato de que a Qualcomm nao contestou o fato de
ser vinculante o compromisso FRAND firmado com a ATIS e a TIA, a juiza entendeu que

existia a obrigagdo de licenciar a concorrentes.

Muito embora ndo tenha considerado as guidelines da TIA como parte integrante da
politica de propriedade intelectual, a juiza concluiu que “um titular de SEP que se
compromete a licenciar suas SEPs em termos de FRAND deve licenciar essas SEPs a todos

os interessados”?%’.

Ainda, a juiza entendeu que abrir a possibilidade de discriminagado entre interessados
na licenga criaria um cenario propicio para a monopolizacdo do mercado de chips de
modem, contrariando o propdsito de se desenvolver tecnologias complementares que
possam concorrer entre si, conforme estabelecido na politica da TIA. Por fim, a juiza
pontuou que a propria Qualcomm teria argumentado nesse sentido em uma agao judicial
sobre violagdo patentaria proposta pela Ericsson contra a Qualcomm (vide Ericsson Inc v.

Qualcomm Inc, caso n°® 2:96-cv-00183 perante a Texas Eastern District Court).

Em 21 de maio de 2019, o caso foi sentenciado, tendo-se chegado a conclusao de
que, de acordo com as provas produzidas, (i) hd barreiras de entrada significantes no
mercado de chips de CDMA e LTE, (ii) as restrigdes de comercializagdo criadas pela
Qualcomm resultaram em uma deficiéncia de concorréncia nesses mercados, (iii) mesmo
as OEMs mais poderosas??!, que potencialmente concorreriam com a Qualcomm nesses
mercados, ndo conseguiam influenciar ou pressionar os pregos das licengas da Qualcomm,

222 a Qualcomm se recusa a licenciar

(iv) com o intuito de evitar a exaustdo de suas patentes
chips as OEMs sem que estas assinem contratos independentes de licenciamento de
patentes, (V) nesses contratos, a Qualcomm assegura o direito de exclusividade ao impedir
que as OEMs adquiram chips de concorrentes, inclusive mediante cobranga de royalties
mais altos caso as OEMs o facam, e (vi) as taxas de royalties da Qualcomm sdo

irrazoavelmente altas, o que so € possivel gracas as supracitadas praticas exclusionarias.

220 Tradugdo livre, p. 18 da decisao.

221 No processo, prestaram esclarecimentos e depoimentos as seguintes empresas: LG Electronics, Sony,
Samsung, Huawei, Motorola, Lenovo, Blackberry, Curitel, BenQ, Apple, VIVO, Wistron, Pegatron, ZTE,
Nokia e outras OEMs chinesas de menor porte.

222 Situagdo na qual a primeira venda autorizada de um produto patenteado exaure todos os direitos patentarios
referentes a ele. Assim, quando um consumidor adquire uma televisdo, ele ndo é obrigado a assinar um
contrato independente de licenciamento referente aos royalties das patentes aplicadas no produto.
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Constatou-se que a Qualcomm havia se recusado a licenciar suas patentes essenciais

2230 que esta em desacordo com as politicas FRAND da

a diversas empresas concorrentes
ATIS e da TIA a que se comprometeu. E interessante notar que a juiza do caso considerou
que as contribui¢cdes da Qualcomm aos processos de padronizagdo ndo eram suficientes
para lhe permitir a cobranga de royalties nos moldes praticados. Segundo ela, “other patent
holders like Nokia and Ericsson have made comparable or even greater contributions to

95224

cellular standards”***, sem, ainda assim, gozar da posi¢do dominante adquirida pela

Qualcomm.

Por isso, sob o Sherman Act, vislumbrou-se na conduta da Qualcomm o intuito de
prejudicar a concorréncia, o que, segundo a juiza, foi efetivamente atingido em diversos

casos, sendo proferida as seguintes ordens:

(1) deixar de condicionar o fornecimento de chips de modem ao licenciamento de
patentes relacionadas, devendo a Qualcomm negociar ou renegociar os termos
de licenciamento de boa-fé, sem a ameaca de impedir acesso ou praticas
discriminatorias relativas a chips de modem ou suporte técnico associado ou
acesso a software,

(11) licenciar suas patentes essenciais de forma exaustiva e sob termos FRAND,
devendo submeté-los, caso necessario, a resolucdo de disputas arbitral ou
judicial para sua determinagao,

(1i11))  nao impor clausulas de exclusividade de facto ao fornecimento de chips de
modem,

(iv)  ndo impedir que seus cliente levem ao escrutinio de 6rgdos governamentais

questdes relacionadas a potenciais assuntos regulatorios ou aplicagdo da lei.,

Para garantir que a Qualcomm cumpra essas medidas, a Corte determinou o
monitoramento de seus procedimentos de licenciamento pelo prazo de sete anos, devendo
a Qualcomm reportar sua conformidade anualmente a FTC. A Qualcomm apresentou a
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit um recurso de apelagdo em 31 de maio

de 2019, ainda nao analisado até o presente momento.

223 MediaTek, a joint-venture Project Dragonfly, Samsung, VIA Telecom, Intel, HiSilicon (subsidiaria da
chinesa Huawei), Broadcom, Texas Instruments, LG Electronics — sendo que, em relagdo as trés ultimas, a
recusa da Qualcomm resultou na saida do mercado de chips por parte dessas empresas.

224 Fls. 165 da sentenca.
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Conquanto a decisdo tenha partido de uma questdao contratual (interpretagao sobre a
extensao do compromisso FRAND), trata-se de uma posi¢ao que explicitamente privilegia
a concorréncia sobre relagcdes privadas e que reconhece os inegaveis impactos
concorrenciais desse tipo de contrato, principalmente em casos como o da Qualcomm que,
segundo apurado pela FTC e confirmado pela Corte, praticamente goza de um monopo6lio

no mercado de chips de modem.

De fato, o caso concreto expde exatamente o tipo de situacdo que o compromisso
FRAND tenta combater com o seu fulcro concorrencial. Isso fortalece o argumento de que,
no ambito das patentes essenciais, discussdes de aparente natureza contratual ndo devem

descartar uma analise através da lente concorrencial.

Diante do crescimento dos mercados de ICT e do desenvolvimento de tecnologias
voltadas a internet 5G, a decis@o seria extremamente importante para empresas como a
Intel, que ¢ uma das lideres no mercado de chips para computadores, mas que ainda ndo
tem participagdo expressiva no mercado de telefones celulares®”. Com efeito, havia a
noticia de que a Intel pretendia ingressar no mercado de tecnologias 5G*? e que, inclusive,
tinha passado a fornecer chips a Apple apos o deflagramento de ac¢des judiciais entre esta
empresa ¢ a Qualcomm??’. Contudo, pouco tempo antes de a Qualcomm e a Apple
noticiarem a assinatura de um acordo para encerramento dessas agdes, a Intel informou que
estava se retirando do mercado de chips de internet 5G, algo que tem sido atribuido a

dominancia da Qualcomm no mercado??8.

225 A Intel sequer aparece no grafico com os maiores players desse mercado, conforme estudo elaborado pela
empresa de consultoria Counterpoint Research no final de 2017. Vide COUNTERPOINT RESEARCH.
Qualcomm Leads Smartphone SoC Market; Fueled From Adoption By Fast Growing Chinese Brands.
30.12.2018. Disponivel em: https://www.counterpointresearch.com/qualcomm-leads-smartphone-soc-
market-fueled-adoption-fast-growing-chinese-brands/. Acesso em 10.01.2018.

226 Vide noticia em Techcrunch: “Intel lays out its 5G plans ahead of Mobile World Congress”, publicada em
22.02.2018. Disponivel em: https://techcrunch.com/2018/02/22/intel-lays-out-its-5g-plans-ahead-of-mobile-
world-congress/. Acesso em 08.12.2018.

227 The Washington Post. “What this week’s Apple-Qualcomm-Intel dance means for the future of 5G”,
noticia de 18.04.2019. Disponivel em: https://www.washingtonpost.com/technology/2019/04/18/what-this-
weeks-apple-qualcomm-intel-dance-means-future-g/?noredirect=on&utm_term=.79d6{f69c5ad9. Acesso em
18.04.2019.

228 Estado de Sdo Paulo. “Apple e Qualcomm entram em acordo ap6s Intel desistir de produzir componente
do iPhone”, noticia de 17.04.2019. Disponivel em: https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,apple-e-
gqualcomm-entram-em-acordo-apos-intel-desistir-de-produzir-componente-do-iphone,70002794614. Acesso
em 18.04.2019.
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3.5.1.4 Comissao Europeia v. Motorola

Em 2 de abril de 2012, apos receber representagdes da Apple e da Microsoft, a
Comissao Europeia iniciou investigacdo concorrencial acerca do enforcement, pela
Motorola Mobility Inc (“Motorola”), de patentes essenciais a padrdes de uma tecnologia
de padrao 2G chamada General Packet Radio Service (“GPRS”), conforme promulgado
pelas SSOs ETSI, ITU, ISO/IEC e IEEE*?.

O objetivo era avaliar se a Motorola teria atuado abusivamente e violado os
compromissos de licenciamento assumidos com as SSO supracitadas, utilizando certas
patentes essenciais para distorcer a concorréncia no mercado interno da Unido Europeia.
Em especial, a Comissao buscou investigar se a Motorola, por meio de medidas inibitdrias
fundadas em patentes essenciais e visando os principais produtos da Apple e da Microsoft
(como iPhone, iPad, Windows e Xbox), ndo honrou compromissos irrevogaveis feitos com

as SSOs.

A Comissao entendeu que a politica de direitos de propriedade intelectual do ETSI,
a qual a Motorola havia se submetido na data de 8 de abril de 2003, busca evitar a pratica
de hold-up de patentes e atingir um equilibrio entre os beneficios publicos da padronizacao

no tocante as telecomunicagdes e os direitos dos detentores de patentes essenciais.

Ainda, a Comissdo concluiu que a Motorola detinha 100% mercado da tecnologia
Cudak GPRS (que, a época, era a mais basica em uso nas redes moéveis para fornecer
servicos como e-mail e navegagdo na web), para a qual inexistia tecnologia substituta

dentro da Area Econdmica Europeia (EEA).

Devido a ampla ado¢ao do GPRS no ambito da EEA, e a necessidade de operadores
e fabricantes de dispositivos em basear seus servigos e produtos em uma Unica tecnologia
de interface aérea para que os dispositivos pudessem se comunicar com a rede, a industria
se encontrava “trancada” (locked-in) na tecnologia GPRS. Mesmo as geragdes e
tecnologias moveis mais recentes ndo conseguiram substituir a GPRS e, diante da
dominancia da Motorola superar o percentual de 90% do mercado, a existéncia de clientes
grandes como a Apple ndo era afetava a posi¢cao da Motorola como fornecedora, uma vez

ser impossivel agregar os clientes em um grande bloco para fazer frente a Motorola.

229 UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Caso n° 39985, decidido em 29.04.2014.
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Um ponto importante frisado pela Comissao € que, no ambito do direito concorrencial
comunitario europeu, empresas dominantes t€m uma responsabilidade especial de nao
prejudicar, mediante conduta fora do ambito da concorréncia pelo mérito, uma
concorréncia verdadeira e ndo falseada no mercado interno. Isso ¢ compativel com a
propriedade intelectual, podendo um titular de patente, inclusive patentes essenciais, buscar
a aplicagdo de medidas inibitorias como parte da prerrogativa de seus direitos de
propriedade intelectual. A busca e a aplicagdo dessas medidas nao pode, por si sO, constituir

um abuso de posi¢cdo dominante.

Ainda assim, o exercicio de um direito exclusivo pelo titular da propriedade
intelectual ndo ¢ imune ao direito concorrencial, pois circunstancias excepcionais € a
auséncia de justificativa objetiva podem levar a conclusao de que foi praticada conduta

abusiva.

No caso, identificou-se como circunstancia excepcional o contexto do
estabelecimento de padrdes GPRS e o compromisso fornecido pela Motorola ao ETSI de
licenciar patentes essenciais a implementacdo da tecnologia GPRS Cudak em termos e
condicoes FRAND. A Motorola, na condi¢do de titular de patentes essenciais,
comprometeu-se voluntariamente a licenciar sob termos FRAND e, caso ndo o fizesse,
existia o risco de se prejudicar os beneficios resultantes do processo de definigdo de
padrdes, como uma maior compatibilidade, interoperabilidade e concorréncia e menores

custos de producao e de vendas.

A Comissao entendeu ainda que, ao buscar a aplicagdo de uma medida inibitéria, um
detentor de patentes essenciais poderia excluir até mesmo os produtos mais inovadores ¢
padronizados do mercado pois, por definicdo, a tecnologia patenteada ndo pode ser
contornada. Por sua vez, a eliminacdo de produtos concorrentes do mercado poderia limitar
a escolha do consumidor e eliminar a concorréncia a jusante. Por isso, os argumentos
apresentados pela Motorola no tocante a medidas inibitorias obtidas em face da Apple nao

poderiam ser aceitos pela Comissao.

Diante da aplicacao da liminar, a Comissao apurou que a Apple teve de escolher em
ter os seus produtos excluidos do mercado ou aceitar os desvantajosos termos de
licenciamento ofertados pela Motorola como condi¢@o para ndo aplicar a medida inibitoria.
Ao final, verificou-se que a Apple escolheu aceitar as condi¢des de licenciamento

desvantajosas.
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Em conclusao, na data de 29 de abril de 2014, a Comissao entendeu que a busca por
medidas inibitorias por parte de um titular de patentes, incluindo patentes essenciais,
geralmente ¢ um curso legitimo de a¢do. No entanto, ¢ necessario considerar que, no tocante
a medidas inibitorias, o contexto ¢ diferente quando a essencialidade da patente decorreu
da adog¢ao de um compromisso voluntario de licenciar sob termos FRAND. Na visao da
Comissao, tal compromisso representa um reconhecimento por um titular da SEP que,
devido ao objetivo almejado pelo processo de padronizagdo, suas patentes essenciais serdo
licenciadas mediante uma remuneracdo FRAND, em contraste a outras patentes que nao
estdo incluidas no padrao técnico e para o qual nenhum compromisso FRAND foi dado

pelos seus titulares.

No caso, a partir das provas apresentadas pelas partes no processo de investigacao, a
Comissao concluiu que a Apple ndo se negou a licenciar as patentes essenciais da Motorola,
0 que tornaria injustificavel a Motorola ter buscado a aplicacdo de medidas inibitérias
contra a Apple, no sentido de impedir esta de comercializar os seus produtos. Portanto,
diante de uma situagdo excepcional e da auséncia de uma justificativa objetiva por parte da
Motorola, a Comissdo decidiu que a Motorola havia abusado de seu poder dominante ao

buscar a aplicagcdo de medida inibitoria contra a Apple.

A Motorola foi entdo proibida de atuar nesse sentido face a Apple, devendo
interromper prontamente essa conduta e eliminar todos os efeitos anticompetitivos

decorrentes dela. Nio foi, entretanto, aplicada multa 8 Motorola®*.

Pontua-se que a andlise feita pela Comissao Europeia ¢ muito mais rigida do que a
promovida pelo Judiciario estadunidense. O 6rgdo europeu reconhece prontamente a
natureza concorrencial do compromisso FRAND, o que resulta no entendimento de que a
aplicacdo de medidas inibitdrias pode ter impactos anticompetitivos graves. Como se viu
nos outros casos analisados, ha um cenario diferente nos Estados Unidos, no qual, a

principio, o escopo privado do compromisso FRAND ganha maior destaque.

230 Segundo Ginsburg, Geradin e Klover, “[tlhe Commission did not, however, impose a fine on Motorola
given the uncertainty which surrounded the legality of its conduct.” (Cf. GINSBURG, Douglas H.;
GERADIN, Damien; KLOVERS, Keith. Antitrust and intellectual property in the United States and the
European Union. George Mason University Law & Economics Research Paper Series. 2018, p. 28.
Disponivel em: <ssrn.com/abstract=3237788>. Acesso em: 15.01.2019).
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3.5.1.5 Comissdo Europeia v. Samsung

Esse caso?’! também se refere a aplicacdo de medidas inibitdrias contra a Apple mas,
dessa vez, buscadas pela Samsung, titular de diversas patentes essenciais a tecnologia 3G
do UMTS (tal qual ocorreu no caso Broadcom v. Qualcomm), padronizada pelo ETSI. Em
1998, a Samsung se comprometeu perante o ETSI a licenciar essas patentes sob termos
FRAND. Contudo, ap6s comunicagdo por parte da Apple de que esta considerava nao
FRAND os termos de licenciamento propostos pela Samsung, a Samsung buscou,
simultaneamente, a aplicacdo de medidas inibitdrias liminares e permanentes em diversas

jurisdi¢des (Franga, Alemanha, Italia, Holanda e o Reino Unido).

Em 21 de dezembro de 2012, a Comissao concluiu preliminarmente que a conduta da
Samsung poderia ser enquadrada como abuso de posi¢do dominante, diante da situacao

excepcional do caso e da aparente auséncia de justificativa objetiva para a pratica.

Baseando-se no fato de que (i) o UMTS, padrio para a tecnologia de
telecomunicagdes moveis 3G na Area Econdmica Europeia (EEA), ndo pode ser substituido
por padrdes de internet movel de outras geragdes, como o GSM (tecnologia 2G) ou LTE
(tecnologia 4G); (i1)) o UMTS ndo pode ser substituido por outros padrdes 3G (incluindo
CDMA2000, usado nos EUA, e TD-SCDMA, usado na China); e (ii1) o UMTS nao pode
ser implementado sem ter acesso a cada uma das patentes essenciais de UMTS detidas pela
Samsung, a Comissdo concluiu que, para os fabricantes dentro da EEA que produzam
aparelhos contendo padrdes tecnologicos de UMTS, ndo existe tecnologia substituta

conforme especificado nas especificacdes técnicas padrao do UMTS.

No caso, a Samsung detinha 100% de market share em cada um dos mercados
relevantes analisados pela Comissdao. Conquanto a titularidade de uma patente essencial
nao confira, por si s6, uma posi¢do dominante, a UMTS era efetivamente o principal padrao

3G na EEA.

No entender da Comissdo, essa situagdo foi gerada principalmente pois o
compromisso de licenciamento sob termos FRAND, concedido pelos titulares de patentes
essenciais de UMTS, incluindo a Samsung, teria encorajado os operadores de rede e
fabricantes de dispositivos a investirem na adog¢ao do padrao UMTS (alguns desses

investimentos classificavam-se, inclusive, como custos irrecuperaveis). Como resultado,

21 UNIAO EUROPEIA. Comissio Europeia. Caso n° 39939, decidido em 29/04/2014.
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esses agentes do mercado se encontravam presos (locked-in) no padrao UMTS e a sua

interface aérea, a WCDMA.

Mesmo a consideracao de tecnologias que estavam despontando a época, como
aquelas do padrao LTE, ndo seria suficiente para afetar a posi¢do dominante obtida pela
Samsung, pois a Comissdo entendeu que essas tecnologias eram complementares, € nao
substitutas, aquelas do padrao UMTS. Assim, devido a ampla ado¢do desse padrdo, o
licenciamento de patentes essenciais se tornou indispensdvel para fabricantes de

dispositivos moveis em conformidade com o padrao UMTS.

Assim, tal como no caso Motorola, a situagdo excepcional enxergada pela Comissao
era o processo de implementacao de padrdes tecnoldgicos de UMTS e o compromisso da

Samsung de licenciar sob termos FRAND suas patentes essenciais a esses padroes.

A Comissao entendeu que o objetivo da Samsung com sua conduta era de (i) excluir
do mercado a Apple, um fabricante rival de dispositivos méveis compativeis com UMTS,
e (i1) induzir a Apple a aceitar termos de licenciamento desvantajosos, em comparagao com
aqueles que a Apple pode ter aceitado na auséncia da aplicacdo de medidas inibitorias. Na
avaliagdo de LUNDQVIST, as decisdes proferidas pela Comissdo nos casos Samsung e
Motorola identificam prejuizos concorrenciais mediante o uso de argumentos que

descrevem condutas exclusionarias e exploratorias.?*?

Na opinido da Comissao, um titular de patente essencial poderia, para proteger seus
interesses comerciais, buscar medidas inibitdrias nos seguintes cenarios exemplificativos:

1) um potencial licenciado esta em dificuldades financeiras e se mostrou incapaz
de pagar suas dividas;

2) os ativos de um potencial licenciado estdo localizados em jurisdigdes que nao
fornecem meios adequados de execucao de danos; ou

3) um potencial licenciado ndo esta disposto a entrar em um contrato de licenga
sob termos FRAND, remunerando o titular nesses termos. (traducao livre)

No caso concreto, a Comissao ndo identificou essas situacdes. Embora a Samsung
nao tenha concordado com as conclusdes adotadas pela Comissao, em 27 de setembro de

2013, ofereceu-se para firmar com esta um compromisso nos termos do artigo 9, 1, da

232 LUNDQVIST, Bjorn. The interface between EU competition law and standard essential patents — from
Orange-Book-Standard to the Huawei case. European Competition Journal, Vol. 11, Nos. 2-3,2015, p. 378.
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Regulagdo n° 1/2003 da Unido Europeia®*®, no qual se obrigava, dentre outras questdes
relacionadas, a ndo buscar a aplicagdo de medidas inibitorias, perante qualquer tribunal da
EEA, fundada em violagdo de suas patentes essenciais (incluindo todas patentes essenciais
existentes e futuras) referentes a padrdes implementados em smartphones e tablets, contra
um potencial licenciado que, dentro de 30 dias do recebimento de uma oferta para negociar,
concordar e cumprir uma determinada estrutura de licenciamento para a determinacao de

termos e condigdes FRAND.

Nos termos do compromisso ofertado, as negociagdes deveriam durar até 12 meses
e, caso inexistisse um consenso sobre quais termos adotar, um terceiro (juiz ou arbitro)

deveria determina-los.

Excepcionalmente, a Samsung poderia pleitear medidas inibitorias contra um
potencial licenciado caso duas condigdes cumulativas fossem atendidas: (i) um potencial
licenciado tenha pleiteado medida inibitdria contra a Samsung com base em determinadas
patentes essenciais relativas a aparelhos moéveis, e (ii) a Samsung tenha concordado em se
comprometer com a estrutura de licenciamento de suas proprias patentes essenciais
relativas a aparelhos moveis e de patentes essenciais do potencial licenciado, conforme

coberto pelas regras de reciprocidade das SSOs.

O compromisso teria o prazo de cinco anos, a contar da data da decisao de aceite da

Comissao Europeia.

Em 29 de abril de 2014, a Comissdo decidiu acatar o compromisso ofertado pela
Samsung, entendendo ser ele suficiente resolver as preocupagdes expressadas em sua
analise preliminar. No entanto, a Comissdo ressalvou que, caso um potencial licenciado
opte por ndo adotar a estrutura de licenciamento exposta pela Samsung, ele nao poderia ser
automaticamente considerado como nao disposto a ingressar em um contrato de licenga sob
termos e condicdes FRAND. Nessa situacdo, a corte judicial ou tribunal arbitral instado

pela Samsung a conceder uma medida inibitdria teria de avaliar todas as circunstancias do

3 Article 9 — Commitments - 1. Where the Commission intends to adopt a decision requiring that an
infringement be brought to an end and the undertakings concerned offer commitments to meet the concerns
expressed to them by the Commission in its preliminary assessment, the Commission may by decision make
those commitments binding on the undertakings. Such a decision may be adopted for a specified period and
shall conclude that there are no longer grounds for action by the Commission.
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caso em questdo, a fim de decidir se o potencial licenciado esteja realmente se recusando o

contrato de licenca em termos FRAND.

Um ponto interessante foi a preocupagao da Comissao em criar um banco de julgados
relativos ao licenciamento de patentes essenciais. Com efeito, mesmo no caso de decisdes
arbitrais, a Comissdo estabeleceu que a publicagdo de uma versdo nao confidencial dessas
decisdes “contribuira para a criacdo de um corpo de jurisprudéncia sobre o qual a futura
determinagdes poderia desenhar. Isso devera contribuir para uma solucdo eficiente e
pautada em principios de futuras disputas de FRAND por tribunais arbitrais.” Trata-se de
uma questdo especialmente importante para a determinacdo de royalties nao
discriminatorios, pois, caso esse tema fosse mantido ndo confidencial, permitiria a

comparacao entre casos concretos e a efetiva verificagao de discriminagao.

Embora nao tenha resultado em uma condenacao (pois houve um acordo), o caso
Samsung refor¢a o entendimento adotado no caso Motorola de que o compromisso FRAND
teria um viés concorrencial forte o suficiente para dirimir o direito de exclusividade inerente

as patentes, em oposicdo ao posicionamento até entdo adotado pelas cortes estadunidenses.

Vale dizer, ao analisar as decisdes dos casos Motorola e Samsung, alguns
identificaram um posicionamento excessivamente favoravel a licenciantes de patentes
essenciais, em detrimento dos titulares dessas patentes®**. A esperancga desses estudiosos
era que o caso Huawei, decidido pela Corte de Justica Europeia e a ser discutido abaixo,
levasse a uma decisdo mais “equilibrada” (o que, de certa forma, significa uma decisdo que

privilegie o direito patentario).
3.5.1.6 Huawei v. ZTE

O caso®® tratou de uma disputa que originalmente tramitou perante a Corte alema de
Diisseldorf (Landgericht Diisseldorf). Por decisao datada de 21 de margo de 2013, a Corte

alema solicitou a Corte de Justica Europeia uma interpretagdo acerca do artigo 102 do

234 No entendimento de Miiller e Henke, “[t]he situation is certainly complicated for patent proprietors. (...)
The outcome is that after the Commission decision only very few patent infringers will be willing to accept
a licence for an SEP without prior litigation.” (Cf. MULLER, Tilman; HENKE, Volkmar. Patent enforcement
as a violation of antitrust law: EU Commission decisions in Samsung and Motorola. Journal of Intellectual
Property Law & Practice, Vol. 9, No. 11, 2014, p. 941). Também, Lundqvist constatou que “[t]he Motorola
decision and the Samsung settlement has been accused of being too potential licensee friendly.” (Cf.
LUNDQVIST, Bjoérn. The Rise of Standardization and the Limits of Self-Governance - Unilateral Conduct
Under International Standards from EU Competition Law Perspective. 2015, p. 9. Disponivel em:
<https://ssrn.com/abstract=2551060>. Acesso em 27.08.2018).

235 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justica Europeia. Processo C-170/13, julgado em 16/07/2015.
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)236

Tratado de Funcionamento da Unido Europeia (TFUE)~®, que veda o abuso de posi¢do

dominante.

A Huawei Technologies (“Huawei”), empresa global com atividade no setor das
telecomunicagdes, ¢ titular de patente europeia para “procedimento e aparelho de
estabelecimento de um sinal de sincronizagdo num sistema de comunicagdo”, concedida
pelo 6rgao de propriedade intelectual alemao, integrante da Convencao sobre a Concessao

de Patentes Europeias (CPE).

Em 4 de margco de 2009, a Huawei informou o ETSI acerca da existéncia dessa
patente e de sua indispensabilidade para a implementacdo da tecnologia Long Term
Evolution (“LTE”) de redes moveis. Nesse momento, a Huawei assumiu o compromisso

de conceder licencas a terceiros sob condi¢des FRAND.

Pouco tempo depois, a Huawei e a ZTE Deutschland GmbH (“ZTE”), empresa
pertencente a um grupo global com atividade no setor das telecomunicagdes e que
comercializa produtos equipados com um programa informatico ligado ao padrao LTE na
Alemanha, iniciaram conversas sobre possivel violacao de patente da Huawei pela ZTE e
a possibilidade de celebrar um contrato de licenga em condicdes FRAND relativamente a
essa patente. Conforme narra a Corte de Justi¢a Europeia, as empresas nao chegaram a um
acordo, pois a Huawei pretendia receber um certo valor a titulo de royalties, ao passo que
a ZTE pretendia um licenciamento cruzado. Nesse meio tempo, nenhuma proposta

relativamente a um contrato de licenga foi, de fato, concretizada.

Como a ZTE continuou a comercializar produtos contendo a tecnologia LTE (e,
portanto, utilizando tecnologia patenteada pela Huawei), a Huawei ingressou com agao
judicial contra a ZTE perante a Corte de Diisseldorf na data de 28 de abril de 2011. Os

objetivos eram obter a cessacdo da violacao da sua patente, a prestacao de contas, a retirada

26 Artigo 1020. E incompativel com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja suscetivel de
afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva
uma posicao dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste.

Estas praticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

a) Impor, de forma direta ou indireta, precos de compra ou de venda ou outras condigdes de transacdo nao
equitativas;

b) Limitar a produgdo, a distribui¢cdo ou o desenvolvimento técnico em prejuizo dos consumidores;

¢) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condi¢des desiguais no caso de prestagdes equivalentes
colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorréncia;

d) Subordinar a celebragdo de contratos a aceitagdo, por parte dos outros contraentes, de prestacdes
suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, ndo tém ligagdo com o objeto
desses contratos.
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dos produtos infratores do mercado e o pagamento de uma indenizagdao. A Corte de
Diisseldorf entendeu entao que a resolugdo do litigio principal depende do fato de a agao
proposta pela Huawei constituir ou ndo um abuso de posi¢cdo dominante. Em caso positivo,
seria possivel invocar o carater obrigatorio da concessdo da licenca sob termos FRAND

para se julgar improcedente a acdo inibitoria da Huawei.

A duvida da Corte de Diisseldorf era a seguinte: no caso Samsung discutido no topico
anterior desse trabalho, a Comissao Europeia considerou que a propositura de uma agao
inibitdria era ilicita por for¢a do artigo 102 da TFUE somente por ter como objeto uma
patente essencial cujo titular tenha indicado a uma SSO estar disposto a conceder licengas
em condi¢cdes FRAND, e no caso de o proprio infrator da patente estiver disposto a negociar
essa licenga. Assim, ndo seria pertinente as partes nao terem chegado a um acordo
relativamente ao conteudo de certas cldusulas do contrato de licenca, nem quanto ao
montante da remunerag@o a pagar. Por isso, a Corte de Diisseldorf submeteu a Corte de

Justica Europeia as seguintes questoes:

1) O titular de uma patente essencial que, perante um organismo de
normalizacdo, se tenha declarado disposto a conceder a terceiros uma licenca em
condi¢cdes FRAND abusa da sua posicdo dominante no mercado quando intenta
uma acdo inibitéria contra um infrator da patente, apesar de o infrator se ter
declarado disposto a negociar tal licenga, ou o abuso de uma posi¢do dominante
no mercado s6 deve ser presumido se o infrator tiver apresentado ao titular da
patente uma proposta incondicional e aceitavel de celebragdo de um contrato de
licenga que o titular da patente ndo pode recusar sem prejudicar o infrator de
forma ndo razoavel ou violar a proibi¢do de discriminagdo e se o infrator,
antecipando a licenga a atribuir, tiver cumprido as obrigac¢des contratuais que lhe
incumbem relativamente a atos de utilizagdo ja praticados?

2) Se for de presumir o abuso de uma posi¢ao dominante no mercado, desde
logo, na sequéncia da disponibilidade do infrator da patente para negociar:

O artigo 102.° TFUE estabelece condigdes qualitativas e/ou temporais especiais
quanto a disponibilidade para negociar? Esta pode, designadamente, presumir-se
nos casos em que o infrator se tenha limitado a declarar, em termos gerais
(oralmente), estar disponivel para negociar ou deve o infrator ja ter comegado
negociagdes, por exemplo, enumerando condigdes concretas nas quais estd
disposto a celebrar um contrato de licenga?

3) Caso a apresentagcdo de uma proposta incondicional aceitavel de celebragdo
de um contrato de licen¢a seja uma condic¢do para entender que existe abuso de
uma posicao dominante no mercado:

O artigo 102.° TFUE estabelece condigdes qualitativas e/ou temporais especiais
para esta proposta? A proposta deve conter todas as regras que normalmente
constam dos contratos de licenca celebrados no dominio da técnica em causa? A
proposta pode, designadamente, ser apresentada sob condicdo de a patente
essencial para um padrio ser efetivamente utilizada e/ou se revelar legitima?

4) Caso o cumprimento, por parte do infrator, de deveres decorrentes da licenga
a atribuir seja uma condi¢do para entender que existe abuso de uma posi¢ao
dominante no mercado:

O artigo 102.° TFUE estabelece condi¢des especiais relativamente a estes atos
de cumprimento? O infrator é, designadamente, obrigado a prestar contas sobre
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atos de utilizagdo ja praticados e/ou a pagar uma remuneragdo? A obrigacao de
pagamento de uma remuneragdo também pode, eventualmente, ser cumprida
mediante a prestagdo de uma garantia?

5) As condigdes nas quais se deve presumir a existéncia de um abuso de posigdo
dominante por parte do titular de uma patente essencial também se aplicam as
acdes em que sdo invocados outros direitos decorrentes da infragdo a patente (a
prestacdo de contas, a retirada dos produtos, a indenizagao)?

A Corte de Justica Europeia entendeu que, com base no caso alemdo Orange Book
(citado, inclusive, pela propria Corte de Diisseldorf), ainda que o titular de uma patente
essencial ingresse com medidas inibitdrias fundadas em violagao dessa patente, sua conduta

s0 poderia ser considerada abusiva em determinadas situagoes.

Em primeiro lugar, deveria existir uma proposta incondicional e vinculante de
celebracdo de um contrato de licenga, ndo limitada aos casos de violagdo de patente. Ainda,
a parte que utilizar tecnologia patenteada antes da aceitacdo da proposta de licenga deve
promover esforcos para assegurar o pagamento dessa utilizagdo, ja prevendo um futuro
contrato de licenga. Como a ZTE ndo cumpriu com essas obrigagdes, a Corte de Diisseldorf
entendeu que, em tese, ndo teria direito a invocar o carater obrigatorio da concessdao da

licenga.

Na opinido da Corte de Justiga Europeia, o fato de o infrator estar disposto a negociar,
somado ao fato de um titular de patentes essenciais ter se comprometido a conceder licengas
a terceiros, ndo devem ser considerados suficientes para constituir um abuso de posi¢ao
dominante. Isso porque a disponibilidade do infrator para negociar poderia abarcar varias
interpretagdes e “assegurar uma liberdade demasiado ampla ao infrator”, sem que fosse

garantida a honestidade do requerente da licenca.

Para a determinagdo de abuso, seria necessario se estabelecer “um equilibrio
apropriado e equitativo do conjunto dos interesses legitimos das partes a quem deve ser
reconhecido um poder de negociagdo equivalente”. A preocupagdo da Corte de Justica

Europeia ¢ evitar tanto praticas de hold-up quanto de hold-out.

De toda a sorte, a Corte de Justica Europeia se mostrou sensivel a importante
diferenca entre patentes essenciais e patentes ndo essenciais: quando essencial, o
licenciamento da patente se torna indispensavel a qualquer concorrente que deseje fabricar
produtos em conformidade ao padrdo com o qual a patente estd associada. Assim, uma

medida inibitdria poderia, de fato, ter o efeito de excluir a colocagdo ou a manuten¢ao no
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mercado de produtos em conformidade com o padrao fabricados por concorrentes do titular
e, assim, reservar para o titular a fabricagdo/comercializagdo desses produtos. Isso poderia
constituir, em principio, um abuso na acep¢ao do artigo 102 do TFUE, o que poderia obstar

a acoes inibitdrias ou pedidos de retirada de produtos do mercado.

Segundo a Corte Europeia de Justiga, o problema surge quando as partes nao estdo
de acordo sobre como concretizar em um contrato os termos FRAND. Nesse caso, ha de se
considerar a especificidade das circunstancias de direito e de fato em cada caso. A Corte
de Justica Europeia entende como ponto principal o fato de que os direitos de exclusividade
do titular da patente ndo devem ser totalmente esvaziados somente pelo fato de ele ter se

submetido ao compromisso FRAND.

Assim, a aplicagdo de medidas inibitdrias estaria sujeita ao prévio cumprimento de
exigencias especificas. Em primeiro lugar, o titular ndo poderia internar medidas inibitérias
sem prévio aviso ou consulta do infrator. Deve-se levar em consideracdo que nao
necessariamente o infrator estaria ciente da violagao patentaria, pois uma unica tecnologia
padronizada pode depender de centenas ou até milhares de patentes essenciais diferentes

para ser implementada.

Em seguida, caso o infrator expresse o desejo de prosseguir com o licenciamento, o
titular deve apresentar por escrito uma proposta de licenca concreta em condigdes FRAND.
Esse entendimento da Corte de Justiga Europeia se baseia numa expectativa razoavel de
que, por ter o titular voluntariamente se comprometido perante uma SSO a fornecer licencas
FRAND, ele teria melhores condi¢des de avaliar os termos de licenciamento, devendo ser

ele a ofertar a licenga.

Ao infrator recipiente da proposta, cabe um comportamento diligente, em
conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, sem o uso de
taticas dilatorias. S6 existiria abusividade na aplicacdo de uma medida inibitoria por parte
do titular caso essa aplicagdo ocorresse mesmo apds a submissdo de uma contraproposta
pelo infrator. Sendo rejeitada a contraproposta, o infrator poderia assegurar sua posicao de
boa-fé mediante a constituicdo de uma garantia, em valor suficiente para cobrir o “niimero

de atos de exploragdo anteriores da patente essencial”.

Ainda, apds a submissdo de contraproposta, caso as partes ndo cheguem a um acordo

sobre os pormenores dos termos FRAND, teriam a possibilidade, desde que de comum
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acordo, de solicitar a intervengdo de um terceiro para que este determine, dentro de um

prazo curto, 0 montante da remuneracao devida ao titular.

Dessa forma, caso fosse seguido esse prévio roteiro de negociagdes conforme descrito
pela Corte de Justica Europeia, a aplicacdo de medidas inibitdrias (ou de prestagdo de
contas ou pedido de indenizagdo, seguindo-se os moldes do caso concreto) contra um
suposto infrator ndo poderia ser considerada como abuso de posicdo dominante. Esse caso
estabeleceu padroes minimos de negociagdo no licenciamento de patentes essenciais, ja
discutidos no Capitulo 2 como um desdobramento do regime especifico aplicado a essas

patentes.

Embora o estabelecimento de padrdes de comportamento também seja, em ultima
analise, uma forma de restri¢ao, fica claro que o objetivo da Corte de Justica Europeia era
balizar os precedentes firmados pelos casos Motorola e Samsung, considerados por ela

excessivamente restritivos do direito de exclusividade patentario.

Ressalta-se que, conquanto a Corte tenha tentado estabelecer um modelo objetivo, a
verdade ¢ que muitos dos passos indicados por ela sdo passiveis de subjetividade, como,

por exemplo, a constitui¢do de valor em garantia pelo infrator.

Um ponto relevante que foi destacado pela Corte Europeia de Justica € que esse
roteiro de negociagdes nao impede, de forma alguma, que o infrator questione em paralelo
a validade das patentes em questdo, o seu carater essencial ao padrao tecnoldgico e/ou a
sua exploragdo efetiva pelo titular, podendo mesmo o infrator reservar a faculdade de tomar

essas acdes no futuro.

Fato ¢ que, conforme andlise de LUNDQVIST, mesmo apds a decisdo, os requisitos
para a aplicacdo das “circunstincias excepcionais” permanecem de dificil interpretagao.
Ele observa que, no comeco da decisdo, a Corte de Justiga Europeia usa o termo
“concorrentes” para se referir a infratores de direitos patentarios, ao passo que, na segunda
parte da decisdo, quase que exclusivamente se refere a estes agentes como “infratores. A
nocao de “concorrentes” também surge na discussdo sobre os requisitos para a aplicacao

das “circunstancias excepcionais”.

Portanto, ndo fica claro se, em fun¢ao desse fato, a decisdo se aplica somente a casos
de alavancagem anticompetitiva (uso de medidas judiciais proibitorias para exclusao de um

concorrente no mercado a jusante) envolvendo agentes verticalmente integrados, ou se
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também ocorre aplicagdo a casos em que o titular da patente essencial e o infrator ndo atuam

no mesmo mercado a jusante?’.

3.5.2 Experiéncia brasileira

Nao obstante a importancia global das disputas envolvendo o licenciamento de
patentes essenciais, o Brasil ainda ndo tem uma jurisprudéncia consolidada sobre esse tema.
Do ponto de vista concorrencial, a escassez ¢ ainda maior — até entdo, apenas um caso de
patente essencial para implementar padrao tecnologico de compatibilidade de jure chegou
ao Cade, conforme sera detalhado mais adiante. E interessante examinar os poucos casos
enfrentados, como uma forma de identificar tendéncias decisorias a serem aplicadas em

casos futuros.

Aqui, foram analisados dois casos decididos no ambito do Cade e dois julgados pelo
Poder Judiciario. A analise dos casos do Poder Judiciario foi relevante para entender se as
partes tém argumentado questdes concorrenciais e, em caso positivo, se os magistrados as
levam em consideracdo na tomada de decisdes. Ademais, um dos casos judiciais foi

efetivamente levado ao Cade (TCT ¢ Ericsson).

Ressalta-se que o caso envolvendo a Anfape?*® nio sera analisado pois, embora se
trate de uma situagdo andloga a das patentes essenciais (desenhos industriais de autopecas,
desenvolvidos por fabricantes de automoéveis e que, por isso, constituem uma espécie de

“padrao” para aqueles automoveis), o objetivo dos fabricantes de pegas de reposi¢do era a

T LUNDQVIST. The interface between EU... cit., p. 388.

233 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo administrativo n°
08012.002673/2007-51. Relator Paulo Burnier da Silveira, julgado em 14.03.2018. Vide relatério do caso:
“Em 04.04.2007, a Anfape apresentou dentncia junto a Secretaria de Direito Economico (“SDE”) do
Ministério da Justiga em face das montadoras Volkswagen, Fiat e Ford. Alegou-se que as Representadas
exerciam de forma abusiva os seus direitos de propriedade intelectual, por meio de agdes judiciais e medidas
extrajudiciais, com o intuito de impedir a fabricacdo e venda de autopecas supostamente protegidas por
desenho industrial. A Representacdo afirma que tal conduta configuraria ilicito antitruste, com
enquadramento normativo previsto nos art. 20, inciso, II e art. 21, inciso V, da Lei n° 8.884/94, vigente a
época. A Representante informou ao CADE que o segmento de autopegas pode ser dividido em dois
mercados: (i) o mercado primario (foremarket), que corresponde & comercializacdo de veiculos novos; e (ii)
mercado secundario (aftermarket), que corresponde a fabricacdo e venda de pegas destinadas a reposi¢ao no
mercado automobilistico. No mercado secundario, as fabricantes independentes de autopecas (“FIAPs”)
atuam em concorréncia com as montadoras, o que ndo ocorre no mercado primario. Para a Anfape, o exercicio
dos direitos de propriedade industrial, em relagdo as pecgas de automdvel protegidas por desenho industrial,
deveria estar limitado ao mercado primario. Do contrario, haveria um dbice a atuagdo das FIAPs no mercado
secundario, especificamente na fabricagdo e na venda de pegas visiveis, protegidas por desenho industrial,
por parte das montadoras, como para-choques por exemplo”.
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livre reprodugao de desenhos industriais, ou seja, a exclusdo completa dos direitos de

propriedade intelectual detidos pelos fabricantes de automoveis.

Esse nao ¢ o efeito esperado das disputas concorrenciais envolvendo patentes
essenciais. Nesse caso, busca-se encontrar um equilibrio entre o exercicio dos direitos dos
titulares das patentes e o acesso a elas por parte dos demais agentes no mercado (inclusive,

concorrentes), sem a eliminagao desses direitos.
3.5.2.1 Ericsson v. TCT (Agoes judiciais)

Entre 2012 e 2015, a Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson (“Ericsson”), titular de
patentes essenciais a implementacdo da tecnologia 3G conforme padrdes tecnoldgicos
promulgados pelo coletivo 3GPP e pela SSO ETSI, ajuizou quatro agdes contra a TCT
Mobile Telefones Ltda. (“TCT”), fabricante de dispositivos moveis que implementavam as
tecnologias padronizadas, acusando-a de utilizar, sem autorizacdo, essas patentes na

fabricagio e comercializacdo de aparelhos celulares e tablets’.

A 2* Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu liminares favoraveis a Ericsson
ordenando que a TCT parasse de fabricar, comercializar, utilizar e importar diversos
dispositivos e que recolhesse do mercado os celulares e tablets que estivessem disponiveis.
A TCT recorreu em todas as ocasides sob o argumento de que a Ericsson teria se
comprometido a licenciar suas patentes essenciais sob os termos FRAND, o que a impediria

de buscar medidas inibitorias contra potenciais licenciantes.

No processo de n° 0005896-94.2015.8.19.0001, a juiza do caso revogou a liminar
anteriormente concedida em favor da Ericsson, por concordar com a TCT no sentido de
que titulares de patentes essenciais ndo poderiam impedir terceiro de utilizar a tecnologia
(o que seria contrario a livre concorréncia), apenas cobrar o pagamento de royalties,

conforme trecho de decisdo proferida em 31 de marco de 2015, abaixo reproduzido:

Realmente, ndo seria logico que a autora, ap6s ceder a tecnologia para a formagao
de um padrdo pudesse, com base na propriedade industrial, impedir a fabricagao
e comercializagao de produtos de outras empresas, o que fere a livre iniciativa
e a livre concorréncia, que se configuram principios constitucionais da
ordem econdmica e também buscam a defesa do consumidor. Deve-se
garantir a prote¢ao do direito industrial sem permitir o abuso do direito. Desta
feita, nas tratativas de padronizacéo, as sociedades empresarias que participam
do processo de padronizacdo ¢ cedem suas patentes, se comprometem a

239 BRASIL. Justiga Estadual do Rio de Janeiro. 2* Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ.
Processos n° 0373121-63.2012.8.19.0001, 0489343-17.2012.8.19.0001, 0197160-40.2014.8.19.0001 e
0005896-94.2015.8.19.0001.



96

licencia-las em termos justos e razoaveis. E verossimil a alegagdo da ré quanto
a impossibilidade de recusa do licenciamento da patente. (grifos nossos)

Acatando uma proposta feita pela TCT, determinou-se que esta depositasse caugao
no valor de 2% de cada aparelho comercializado, o que equivaleria aos royalties a serem

pagos a Ericsson.

Ao final, os quatro processos se encontram arquivados devido a negociagdes entre as

partes. Contudo, em 2017, a Ericsson ingressou novamente em juizo contra a TCT>*°

para
tratar de patentes distintas dos casos anteriores, embora seu pleito contenha a mesma

narrativa de violag¢ao patentaria sobre patentes relacionadas a tecnologia 3G.

Nesse contexto, a TCT ajuizou contra a Ericsson uma a¢ao na Justica Federal do Rio
de Janeiro®*! com o objetivo de anular as patentes sob discussio no processo de n® 0301773-
09.2017.8.19.0001 da Justica Estadual do Rio de Janeiro. A TCT obteve medida liminar
para suspender os efeitos dessas patentes apos prestar caugdo (posteriormente substituida
por carta fianga) de R$ 60 milhdes de reais, conforme determinagao do juiz datada de 3 de

abril de 2018.

Atualmente, aguarda-se a conclusdo definitiva do processo, que ainda esta em
andamento. Contudo, pontua-se que, a principio, o argumento concorrencial foi acatado
pela 2* Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o que pode indicar uma propensao a enxergar
a questao sob a lente do interesse publico decorrente tanto da propriedade intelectual,
quanto da padronizagdo — em contrapartida a uma analise compreendendo disputa

meramente privada entre duas empresas.
3.5.2.2 TCT v. Ericsson (Representa¢do no Cade)

Em 7 de outubro de 2014, no auge da primeira leva de litigios entre as duas empresas,
a TCT apresentou, no Cade, uma representacio em face da Ericsson?*?. Tratou-se do
primeiro caso envolvendo patentes essenciais a padrdes tecnologicos de jure enfrentadas
pela autoridade concorrencial brasileira. Em sua representagao, a TCT acusou a Ericsson

de ter praticado abuso de direito de propriedade industrial, abuso de direito de peticao

240 Processo de n° 0301773-09.2017.8.19.0001, também tramitando perante a 2° Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro, RJ.

241 BRASIL. Justiga Federal do Rio de Janeiro. 13* Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo n® 0025037-
30.2018.4.02.5101.

242 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Economica. Procedimento Preparatorio n°
08700.008409/2014-00, decidido em 02.12.2014.



97

(sham litigation) e negociagdo coercitiva, com o intuito de for¢ar a TCT a aceitar termos

de licenciamento discriminatorios.

Segundo a TCT, as agdes inibitorias propostas pela Ericsson no Rio de Janeiro
configurariam sham litigation em fun¢do dos efeitos por esta almejados: fazer cessar a
comercializagdo, fabricacdo, uso, oferecimento a venda ou importagdo de aparelhos
desenvolvidos pela TCT e que violassem as patentes de titularidade da Ericsson, bem como
a remocao desses produtos do mercado. Devido a tutelas liminares satisfativas obtidas pela
Ericsson em duas dessas referidas a¢des, a TCT foi efetivamente impedida de comercializar

os aparelhos contendo tecnologias protegidas.

A TCT argumentou que esse tipo de conduta seria incompativel com o compromisso
assumido pela Ericsson perante o ETSI/3GPP, segundo o qual seria obrigada a ndo impedir
a utilizacdo de suas patentes essenciais por terceiros, somente exigir o licenciamento sob
termos FRAND. Ainda, segundo a TCT, o comportamento litigioso da Ericsson objetivaria
ndo a defesa de seu direito patentdrio, mas sim pressionar a TCT a aceitar termos
discriminatorios de licenciamento. A Ericsson pretenderia impedir a TCT de acessar o

mercado, limitando a concorréncia.

Em sua defesa, a Ericsson alegou que as acdes judiciais foram necessarias para
resguarda-la da pratica de hold-out pela TCT, consistente na utilizacdo de tecnologias
patenteadas como se inexistissem direitos de exclusividade, sem o pagamento de qualquer
contrapartida ao titular da patente (inclusive por praticas dilatorias e desleais por parte dos
ndo titulares). Segundo a Ericsson, o intuito de tal pratica seria a obtengao de vantagem
indevida sobre seus concorrentes que atuam em conformidade com os deveres relativos a
patentes essenciais. A TCT, assim, estaria eliminando custos de transacdo nos quais
necessariamente deveriam incorrer todas as empresas que desejassem implementar a
tecnologia protegida, atuando como caronista (“free rider”) dos investimentos da Ericsson

em pesquisa e inovagao.

Em 2 de dezembro de 2014, a Superintendéncia Geral (SG) do Cade emitiu Nota
Técnica concluindo serem razoaveis as agoes inibitorias ajuizadas pela Ericsson em face

da TCT.

Na analise do caso, a SG levou em consideragao (i) a existéncia de demanda arbitral

pendente perante a International Chamber of Commerce (ICC) entre as partes, na qual se
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discutia a quantificacdo dos royalties, (i1) o longo periodo de tempo das negociagdes entre
as partes e (iil) a existéncia de outros licenciamentos da tecnologia aparentemente sob

termos FRAND com demais compradores.

Segundo a SG, a TCT nao demonstrou uma conduta deliberada para a exclusdo de
qualquer empresa do mercado mediante a pratica de pregos abusivos, apenas uma
dificuldade em se chegar a um consenso, no ambito de uma negociagdo privada entre as
partes, acerca do valor dos royalties. Por fim, as alegacdes da TCT ndo teriam sido
suficientes para afastar a inexisténcia de racionalidade econdmica na suposta conduta
praticada pela Ericsson de afastar concorrentes do mercado, pois esta ndo era verticalmente
integrada e, assim, nao concorria com a TCT no mercado de aparelhos ou dispositivos de

telefonia movel.

Nesse sentido, a SG entendeu que o fato de a TCT (produtora de dispositivos moveis)
ndo poder comercializar seus produtos causaria a Ericsson (empresa de pesquisa e
desenvolvimento, licenciadora de propriedade intelectual) um prejuizo maior do que
eventual aceitagdo de acordo com baixo valor de royalties, ndo vislumbrando, assim,
vantagem econOmica auferida pela Ericsson a partir das medidas liminares obtidas em

desfavor da TCT.

Com isso, a SG concluiu que a determinagao do valor razoavel e ndo discriminatério
de licenciamento, bem como questdes envolvendo o uso indevido ou ébice a utilizagdo de
patente, constituem questdo de direito contratual e de direito de propriedade intelectual,
cuja discussao deveria ser enderegada ao Poder Judiciario. A intervencao do Cade somente
poderia se dar caso se verificasse uma imposi¢ao de dificuldades de acesso a patente
essencial a empresas que concorressem com a titular da patente, frisando que o cerceamento
da patente ou a imposi¢do de termos desarrazoados ou discriminatérios poderia, sim, ter

um viés anticompetitivo.

Dessa forma, o procedimento preparatorio foi arquivado e o recurso administrativo

interposto pela TCT foi considerado improcedente.

Nesse caso, verifica-se que o Cade nao se recusou a enxergar no COMpPromisso
FRAND uma natureza concorrencial. Nesse sentido, o Cade estaria mais alinhado a posi¢ao
europeia do que a estadunidense. Contudo, entendeu que o caso concreto apresentado pela

TCT nao era suficiente para gerar dividas sobre a conduta da Ericsson. O fato de a Ericsson
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e a TCT nao atuarem no mesmo mercado foi determinante para as conclusdes da SG, pois,

nesse caso, nio ha racionalidade economica em se excluir a TCT desse mercado®®.

3.5.2.3 Vringo v. ZTE

A Vringo Infrastructure Inc (“Vringo™) ¢ detentora de patente relacionada as redes
3G e 4G, cobrindo um equipamento controlador de rede, chamado de Radio Network
Controller (“RNC”) na infraestrutura de rede 3G e de Evolved Node B (“eNodeB”) na rede
4@G. Tal equipamento € necessario a operacao de relocalizagdo de um usuario do sistema
celular quando em movimento entre as estacdes-base de cobertura, estabelecendo a
comunicagdo entre as estagdes-base e o nucleo da rede. Essa patente fazia parte de um

pacote de mais de 500 patentes adquiridas da Nokia em uma operagao ocorrida em 2012.

Desde o comego dos anos 2000, a ZTE Corporation (“ZTE”), empresa que produz
dispositivos moveis (como aparelhos celulares), comegou a implementar no mundo inteiro,
inclusive no Brasil, uma infraestrutura de redes 3G e 4G, utilizando-se de controladores de
rede RNC e eNodeB sem obter o licenciamento da patente que, a época, estava sob
titularidade da Nokia. Houve um longo periodo no qual as duas empresas mantiveram

negociagdes, sem, no entanto, chegar a um acordo.

Em 2012, quando a patente da tecnologia RNC/eNodeB passou a pertencer a Vringo,
esta ingressou com acdes judiciais contra a ZTE em diversas partes do mundo, todas
fundadas em violacao de patente e buscando impedir a ZTE de comercializar, usar, fabricar,
oferecer a venda, instalar, testar e importar diversos equipamentos contendo as referidas
tecnologias. No Brasil, a agdo em questdo foi ajuizada perante a 5 Vara Empresarial do

Rio de Janeiro na data de 14 de abril de 20142%,

Um dia depois da propositura, e apds a Vringo ofertar o deposito de caugdo no valor
de R$ 2.000.000,00 para ter deferido o pleito de medida liminar, a juiza responsavel pelo
caso ordenou liminarmente que a ZTE deixasse de fabricar, usar, oferecer a venda

(incluindo qualquer tipo de propaganda) ou efetivamente venda, instale, teste e importe

23 Cf. FRAZAO, Ana; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de. The Relationship Between Antitrust and
Intellectual Property Law on CADE'S Case Law. In: SILVEIRA, Paulo Burnier da (Ed.). Competition and
Policy in Latin America. West Sussex: Kluwer Law International B.V., p. 255-267, 2017.

244 BRASIL. Justiga Estadual do Rio de Janeiro. 5* Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ.
Processon®0126070-69.2014.8.19.0001, julgado em 18.12.2015; BRASIL. Justi¢a Federal do Rio de Janeiro.
13? Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo n® 0037510-53.2015.4.02.5101, julgado em 03.06.2016.
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equipamentos contendo tecnologia RNC/eNodeB sem autoriza¢ao da Vringo, sob pena de

multa diaria.

Buscando obter a suspensao da liminar, a ZTE chegou a propor o depdsito judicial
de valor equivalente aos royalties a serem pagos a Vringo como garantia. Contudo, a
Vringo ndo aceitou os termos propostos, € a juiza responsavel pelo caso entendeu que nao
lhe cabia uma determinagdo acerca do valor dos royalties, devendo essa questdo ser
discutida exclusivamente pelas partes. Sendo assim, em decisdo de 17 de dezembro de

2014, foi mantida a decisdo liminar.

Em 14 de abril de 2015, a ZTE ajuizou agdo na Justi¢a Federal do Rio de Janeiro com
o objetivo suspender os efeitos da patente da Vringo e de fixar royalties provisérios no
percentual de 0,5% para equipamentos de infraestrutura de rede UMTS (3G) e de 0,5%
para equipamentos de infraestrutura de rede LTE (4G), calculados sobre os produtos
vendidos. A ZTE argumentou que a Nokia, antiga titular da patente, havia se
comprometido, perante o ETSI/3GPP, a licenciar suas patentes essenciais aos padrdes 3G
e 4G sob termos FRAND, o que autorizaria a exploracdo por todos os usuarios de padroes
de telefonia movel, envolvendo assim a fabricagdo, comercializacdo e uso de aparelhos

contendo a tecnologia patenteada.

Assim, o compromisso firmado pela Nokia limitava os direitos patentarios em
questdo, ocorrendo a exclusdo do direito de impedir que terceiros utilizem a tecnologia
patenteada, sob pena de se caracterizar comportamento excludente e abusivo do direito de
propriedade industrial. O titular de patente essencial poderia somente buscar a cobranca de
royalties. A Vringo teria se servido da essencialidade da tecnologia para propor agdo
inibitoria contra a ZTE, com o intuito de impedir a comercializagdo dos produtos desta no

mercado brasileiro.

Em decisdo de 11 de maio de 2015, foi negado o pleito de medida liminar feito pela
ZTE. Analisando o processo que corria na justiga estadual, a juiza responsavel pelo caso
concluiu inexistirem provas de que a ZTE tenha se disposto de modo efetivo a negociar o
licenciamento da patente essencial da Vringo, e que isso s6 ocorreu apos a propositura da

acao pela Vringo.

Em dezembro de 2015 as partes firmaram um acordo global e resolveram seus litigios

de forma privada, tendo sido extintos todos os processos. Nesse caso, as Justicas Federal e
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Estadual ndo vislumbraram questdes concorrenciais ou de interesse publico na disputa,
deixando, inclusive, de se cassar medidas inibitorias contra a empresa supostamente

infratora (a ZTE).
3.5.2.4 Videolar v. Philips

Ao longo da década de 1970, a Koninklijke Philips Electronics N.V. (“Philips”)
integrou consércio com outros membros da industria eletronica’®, que investiu e
desenvolveu midias digitais que utilizam tecnologia dptica em substituicdo a até entdo
predominante tecnologia magnética®*®, o CD-R e o DVD-R, discos nos quais dados digitais

podem ser gravados uma tnica vez para futura reproducao/acesso.

Devido ao peso dos membros do consorcio no mercado, a partir da metade da década
de 1980, esses formatos acabaram se tornando dominantes, substituindo as midias
preexistentes. Trata-se, assim, de um caso envolvendo padrio tecnoldgico de facto que,
embora nao seja o objeto principal desse trabalho, € util para entender a racionalidade do

Cade em situagdes de padronizacao.

Nesse sentido, criou-se um pool de patentes necessarias a implementagao dos
formatos CD-R e DVD-R. Empresas que pretendessem produzir discos nesses formatos
tinham que obter o licenciamento de uso das patentes com a Philips, administradora do poo!/
no Brasil, inclusive a Videolar S.A. (“Videolar”), que era uma das quatro fabricas de discos

gravaveis instaladas no Brasil a época.

Assim, em 19 de maio de 2006, a Videolar apresentou representacdo perante a

247

Secretaria de Direito Econdmico (SDE) do Cade*"’, na qual informou que a Philips estaria

abusando de sua posi¢do dominante de duas maneiras:

(i) por meio da elimina¢do de formatos de midias concorrentes no Brasil (como o
VHS) — especialmente pela omissdo em combater a importagao de produtos ndo-
licenciados, além de termos contratuais que impedem a Videolar de proteger a
propriedade intelectual em nome da Philips —, o que tornaria a Videolar “refém”

dos formatos CD-R e DVD-R, ¢

2% Toshiba, Time-Warner, Matsushita, Hitachi, Mitsubishi, Pioneer, Thomson e JVC.

246 Por exemplo, fitas de video VHS, fitas de dudio K7 € disquetes.

247 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Economica (Cade). Averiguagdo Preliminar n°
08012.005181/2006-37. Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo, julgado em 29.04.2009.
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(i1) por meio da cobranga de preco discriminatdrio e abusivo para licenciamento de
patente necessaria a producao da midia digital. Existiria ainda a possibilidade de
se comprar de empresas no exterior que oferecem CD-R e DVD-R “com” e
“sem” a cobranca de royalties, o que traria vantagens competitivas a
determinados agentes em detrimento de outros. Ademais, a Philips cobraria um

preco estabelecido em ddlar e superior aos valores praticados em outros paises.

Dessa forma, as condutas supostamente praticadas dizem respeito a pratica de
infragdo a ordem econdmica apta a gerar, efetiva ou potencialmente, limitacdo a livre
concorréncia, aumento arbitrario de lucros e exercicio de forma abusiva de posi¢ao

dominante (incisos I, IIT e IV do art. 20 da entdo vigente Lei 8.884/94)

Em resposta, a Philips afirmou que sempre ofertou ativamente licengas de suas
patentes tanto para CD-R quanto para DVD-R, em condigdes razodveis e nao

discriminatorias.

Quanto ao calculo dos valores devidos a titulo de royalties, a Philips informou que
os royalties para discos de CD-R e DVD-R sdo valores fixos (ndo expressos em forma de
porcentagem do preco de venda ou dos custos de producdo), semelhantes em todos os paises
e calculados com base no niimero total de discos 6pticos vendidos (ndo no numero total de
discos oOpticos produzidos), de forma que todas as empresas que comercializam CD-R e
DVD-R no Brasil estariam sujeitas ao pagamento, inexistindo vantagem competitiva para

aquelas que importam a midia “sem” a cobranga de royalties.

Inexistiria também racionalidade econdmica em eventual incentivo da proliferacao
de produtos nao licenciados, pois a Philips se beneficiaria indiretamente de eventual
expansao das fabricas de discos opticos (sendo-lhe prejudicial a eliminacdo da Videolar,
portanto), ao passo que eventual ndo recolhimento de royalties nos produtos nao

licenciados lhe traria prejuizos.

Face ao alegado, em 24 de setembro de 2008, a SDE concluiu inexistirem indicios

suficientes para se prosseguir com a investigacao, recomendando o arquivamento do feito.

Sobre o item (i) da representacdo da Videolar, a SDE concluiu pela inexisténcia de
“indicios nos autos de que o mero aumento da oferta de produtos ndo-licenciados esta

eliminando o formato VHS”, pois, em funcao dos efeitos de rede, “quanto maior o nimero
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de filmes lancados naquele formato, maior o nimero de consumidores que irdo preferir

aquele formato”?*®,

Ainda, em relagdo a auséncia de defesa contra a entrada de produtos nao licenciados
no mercado brasileiro, a SDE entendeu que “é prerrogativa da empresa detentora do direito
de patente a decisdo de fazer cumprir seus direitos de propriedade intelectual”, o que a

Philips teria esclarecido se pautar em uma andlise de custo-beneficio®*.

Por fim, em relagdao a dominancia dos formatos CD-R e DVD-R, a SDE afirmou que

[s]e esta nova tecnologia estd substituindo a antiga, VHS, por sua eficiéncia,
baixo custo de producdo, preferéncia do consumidor e superioridade
tecnologica, a dependéncia de que fala a Representante ¢ natural e fruto da
concorréncia saudavel. Isto porque, as baixas barreiras a entrada, facil acesso
ao programa de licenciamento, e custos de producdo mais baixos geram
incentivos naturais para mais empresas adotarem o formato de midias opticas.>>

Em relacdo ao item (ii) da representagdo, cobranca de precos abusivos e
discriminatérios, a SDE citou jurisprudéncia do Cade a impedir que o aumento de pregos
fosse tratado como uma conduta ilicita per se no ambito do antitruste. Nesse sentido,
diferenciou os precos chamados exploratorios (quando uma empresa dominante pratica
precos altos para seus consumidores finais, com os quais ndo concorre) dos precos
excludentes (praticados com o objetivo de excluir um concorrente do mercado, praticado
por empresas verticalmente integradas), concluindo que a atuacdo do Cade deveria se

limitar aos excludentes.

A partir dos documentos apresentados, a SDE entendeu que a Philips cobrava precos
fixos e universais e que eventuais descontos podem ser obtidos por licenciados que sejam
plenamente adimplentes com as suas obrigagdes contratuais. Ainda, como a Philips cobrava
royalties sobre o numero total de discos opticos vendidos, realmente inexistiria vantagem
competitiva e, por consequéncia, prego abusivo excludente, no tocante a importacdo de

discos “sem” a cobranca de royalties.

Tanto a Procuradoria do Cade quanto o Ministério Publico Federal junto ao Cade

concordaram com a SDE sobre a recomendacdo de arquivamento. Seguindo o

248 F]. 316 dos autos.
249 Tdem.

230 F1. 317 dos autos, grifos nossos.
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procedimento vigente a época para os casos de arquivamento, os autos foram encaminhados

ao Tribunal do Cade em “‘recurso de oficio”.

Em 29 de abril de 2009, Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo concluiu
que a disputa deveria ser resolvida no ambito privado:

Se, de fato, a Philips estivesse deliberadamente evitando exercer seus direitos
patentarios junto a terceiros, a disputa que aflora nos autos seria uma questao
eminentemente privada, sem implicagdes deletérias a concorréncia. O
licenciamento consiste na cessdo do direito de usufruto da propriedade
intelectual, cujo valor depende do quanto tal usufruto permitira a realizagdo de
lucro econdmico. Portanto, é indiscutivel que a representante teria o valor
de seu licenciamento reduzido se o direito de propriedade intelectual fosse
estendido a terceiros. Entretanto, esta ¢ uma questdo privada, que afeta a
disposicio a pagar pela patente. Ao abdicar de exercer plenamente seus
direitos de propriedade intelectual, presume-se que a Phillips tenha escolhido a
estratégia que lhe era mais rentdvel, seja por eventuais custos de exercicio de
seus direitos, seja por preferir a expansdo do uso de sua tecnologia.?>!

Portanto, considerou inexistirem indicios de ilicito antitruste a justificar a abertura de
processo administrativo e continuidade das investigagdes. Nesse caso, o Cade considerou
como privada a discussdo sobre o valor dos royalties, deixando de apreciar a disputa sob o

viés concorrencial.
3.5.2.5. Compromisso de licenciamento de patentes por detentores de posi¢ao dominante

Como visto no tdpico acima, na analise de condutas, ¢ raro que o Cade adentre em
questdes sobre a existéncia de poder econdmico ou posicdo dominante decorrente
exclusivamente da titularidade de propriedade intelectual. No entanto, esse exame ¢ feito
com alguma frequéncia na andlise de atos de concentragdo. Por essa razdo, alguns casos
envolvendo atos de concentragcdo sdo especialmente relevantes para a compreensdo do

papel do Cade e do direito concorrencial no tocante ao licenciamento de patentes essenciais.

Os casos a seguir demonstram uma clara preocupagdo do Cade com possiveis efeitos
anticompetitivos decorrentes de posi¢do dominante ocasionada pela titularidade de
propriedade intelectual. Assim, muito embora a propriedade intelectual autorize o exercicio
de um monopolio juridico temporario, reconhece-se a necessidade de coibir eventuais

abusos. A solugdo adotada foi a restri¢ao preventiva dos direitos de propriedade intelectual,

231 FI. 372 dos autos, grifos nossos.
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inclusive por meio de comprometimento prévio em se fornecer o licenciamento desses

direitos.

Seria possivel enxergar uma situagdo analoga nas patentes essenciais. Como vimos,
ndo hd como entender as patentes como anticompetitivas per se; contudo, em determinadas
situacdes, a imposicao de restricdes ao seu exercicio se faz necessaria, sob pena de se criar
condi¢des propicias para a pratica de abusos. A restri¢ao resultante do compromisso
FRAND seria uma medida ex ante, nos mesmos moldes e com os mesmos objetivos do que
foi decidido pelo Cade nos casos abaixo, o que evidenciaria ainda mais a natureza

concorrencial desse compromisso.

Assim, embora o Cade ainda ndo tenha se manifestado sobre casos em que o
licenciamento de patentes essenciais a padrdes tecnoldgicos de jure enseja questdes
concorrenciais em fun¢do do compromisso FRAND, a jurisprudéncia até o momento sugere
haver espago para analises dessa natureza, em corrente oposta as manifestagdes mais

recentes do DOJ nos Estados Unidos.
3.5.2.5.1 Ato de Concentragdo Axalto/Gemplus

A Axalto Holding N.V. (“Axalto”) e a Gemplus International S.A. (“Gemplus”) eram
empresas com atuagdo global no mercado de produgdo e venda de cartdes inteligentes,
como cartdes SIM para aparelhos celulares, cartdes de pagamento, identificagdo transporte
etc, fornecendo também produtos e servigos relacionados a administragao de cartdoes SIM
jé emitidos. A administra¢do do cartdo SIM se realizava através das plataformas Over-The-
Air (“OTA”), que permitiam as operadoras de telefonia movel controlar e gerenciar cartdes
SIM a distancia, por meio de redes sem fios (wireless). Essas tecnologias eram dominantes,
sendo efetivamente compreendidas como padrdes tecnologicos para as suas respectivas

industrias.

No processo administrativo iniciado apds a notificacio da operagio ao Cade®?, a

Secretaria de Acompanhamento Economico (SEAE/MF) avaliou que, apos a realizagdo da
operagdo de concentracdo, as participagdes conjuntas seriam de 16,85% no mercado de
cartdes de pagamento; 48% no mercado de cartdes SIM; e 0,36% no segmento de demais

cartdes. Portanto, a SEAE concluiu que s6 haveria a possibilidade de exercicio unilateral

252 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo n° 08012.011178/2005-71.
Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo, decidido em 04.10.2006.



106

de poder de mercado no segmento de cartdes SIM, que foi objeto de analise mais

aprofundada®>.

Nesse sentido, a Axalto e a Gemplus, em resposta a oficio enviado pelo Cade,
informaram serem detentoras de “29 patentes e pedidos de registro de patentes relativos ao
mercado de cartdes SIM registrados no Brasil, dos quais 6 pertenciam o originalmente a
Gemplus e 23 a Axalto”®*. Duas dessas patentes seriam essenciais a implementagio de
padrdes tecnoldgicos, € uma foi classificada pelas empresas como “muito importante”,

embora nio fosse necessdria para a padronizagio®.

O Cade enviou ainda oficios a concorrentes dessas empresas a época. De um desses
concorrentes, recebeu a afirmacdo de que a Gemplus e Axalto detinham “o essencial dos

direitos de propriedade intelectual no setor de cartdes eletronicos™?°.

Ademais, embora tenham afirmado ndo acreditar deter patentes relevantes “as quais
seus concorrentes mundiais ndo poderiam ter acesso para uso no Brasil”*’ (pois ou eles ja
teriam obtido licenga para tanto ou poderiam requerer uma licenga, o que nao seria recusado
pelas empresas), a Axalto e a Gemplus disseram ndo ter conhecimento “sobre outras
patentes referentes ao mercado de cartdes SIM que ndo sdo detidas por Axalto ou

Gemplus.”?%.

Diante disso, o Cade, seguindo orientacao ja adotada pela Comissao Europeia acerca
do mesmo ato de concentracdo®>, concluiu que a organizacio resultante da concentracio
analisada teria recursos e incentivos suficientes para prejudicar a posicdo dos seus
concorrentes, dado que a operagcdo combinaria duas importantes carteiras de propriedade
intelectual. Conforme o Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo:

Este dominio de um ativo essencial a produgdo poderia ser utilizado para impedir
novos acessos ao mercado de cartdes SIM, ou até mesmo retirar atuais
competidores do mercado. Para possibilitar a aprovagdo da operagdo, as

requerentes fizeram uma série de compromissos no sentido de garantir o
licenciamento justo e¢ sob condigdes razoaveis de seus direitos de propriedade

253 Fls. 312 a 331 dos autos.

254 F1. 379 dos autos.

25 Fl. 380.

236 F]. 394.

25T FL. 379.

233 F1. 381 dos autos.

259 UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Caso n°® 3998, decidido em 19.05.2006.
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intelectual. As restrigdes ali impostas, entretanto, somente se aplicam a
jurisdi¢do européia, com reflexos secundarios sobre o mercado brasileiro.?®

O Relator concluiu ainda que, embora as empresas tenham afirmado inexistirem
razoes para a recusa de licenciamento, “a autoridade de defesa da concorréncia ndo convém
fiar-se exclusivamente em declaracdes de intengdo por parte das requerentes de que ‘as

7261 ' pois essas intengdes sdo passiveis de

requerentes ndo recusariam (o licenciamento)
alteracdo conforme mudanga nos mercados ou nas estratégias das empresas. Dessa forma,
entendeu que
(...) convém restringir, como condi¢do a aprovagdo da operagdo, a recusa de
licenciamento das patentes detidas pela Gemalto no Brasil. Frise-se que, segundo

as requerentes, tal restricdo ndo apresenta quaisquer custos, visto que seria
voluntariamente seguida pelas empresas.?®?

Um ponto a ser destacado ¢ que, ao contrario da Comissdo Europeia, a SEAE
entendeu que a empresa resultante da operacao (“Gemalto”) ndo deteria poder de mercado
suficiente no segmento de plataformas OTA para influenciar negativamente o mercado de
cartdes SIM, concluindo que ndo seria capaz de impedir a atuagdo de outros fabricantes de
cartdes. A preocupacao da Comissdo foi a de que a Gemalto teria incentivos e capacidade
para tornar os cartdes SIM fabricados por concorrentes incompativeis com a sua plataforma
OTA - o que nao teria sido verificado no Brasil. Em seu voto, o Relator acompanhou a

posicao da SEAE.

A operagdo foi aprovada com restrigdes, assinando a Gemalto um Termo de
Compromisso de Desempenho (TCD) no qual se comprometeu, dentre outras questdes, ao
licenciamento de suas patentes, conforme clausula abaixo reproduzida, pelo prazo de 10

anos:

Clausula Segunda: Mediante requisi¢io por escrito, a COMPROMISSARIA
devera conceder licenga ndo exclusiva, sob condi¢des justas, razoaveis e nao
discriminatérias, de suas patentes registradas no Brasil relevantes ao mercado de
cartdes SIM.

§1° A licenca mencionada na clausula segunda devera ser concedida, mediante
as condigdes ali descritas, a qualquer empresa que (i) ja produza cartdes SIM no
Brasil, ou (ii) que, de boa-fé, tenha intenc¢ao de adentrar este mercado.

§2° Na hipodtese da empresa que se encontra na situagdo descrita no item (ii)

acima ndo adentre o mercado nacional de cartdes SIM no prazo de um ano a
partir do momento em que uma licenga seja concedida pela

260 F]. 441 dos autos.
261 F]. 444 dos autos.
262 F], 444 dos autos.
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COMPROMISSARIA, referida licenga podera ser revogada pela
COMPROMISSARIA

A clausula foi ajustada para incluir ressalvas feitas pela Gemalto, que pleiteou o
fornecimento licencas ndo exclusivas e somente para fabricantes que ja estivessem em
operagdo no mercado brasileiro (evitando, assim, uma concessao universal de licengas). O

TCD foi assinado pelo Cade e pela Gemalto em 25 de outubro de 2006.
3.5.2.5.2 Ato de concentracado Videolar/Innova

Tratou-se de ato de concentracdo consistente na aquisi¢do, pela empresa Videolar
S/A (“Videolar”) e por Lirio Parisoito, das acdes representativas da totalidade do capital
social e votante da empresa Innova S/A (“Innova”), até entdo de titularidade da empresa

Petroleo Brasileiro S/A — Petrobras?®.

A Videolar ¢ definida como sociedade anonima de origem brasileira, localizada na
Zona Franca de Manaus, atuante no setor petroquimico com a produgao e a comercializagdo
de poliestireno. J& a Innova integrava o Sistema Petrobras — a totalidade do capital social e
votante da Innova era detida pela Petrobras —, atuando na produgdo e comercializagao de

monomero de estireno e poliestireno.

A Superintendéncia-Geral (SG) do Cade pugnou pela rejei¢io da operagdo®** (fls.
3395/3429), entendendo desta resultarem preocupagdes concorrenciais, consubstanciadas
na existéncia de sobreposi¢ao horizontal no mercado nacional de poliestireno e na
integracdo vertical entre o mercado mundial de mondmero de estireno e o mercado nacional
de poliestireno. Segundo a SG, era ainda pouco provavel a entrada de novas empresas no
mercado nacional de poliestireno devido a auséncia de entradas recentes, a saida de agentes,
a alta capacidade ociosa do mercado e a redugdo da capacidade instalada nos tltimos anos.
Assim, as eficiéncias decorrentes da operagdo ndo seriam suficientes para compensar os

efeitos anticompetitivos dela resultantes.

A pedido do Conselheiro Relator Marcio de Oliveira Junior, o Departamento de
Estudos Economicos do Cade (DEE) chegou a inspecionar as instalagdes da Innova, a fim

de obter informagdes sobre o seu laboratério de pesquisa e desenvolvimento junto aos

263 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo n® 08700.009924/2013-19.
Conselheiro Relator Marcio de Oliveira Junior, decidido em 01.10.2014.
264 F1. 4693 dos autos.
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responsaveis pelo desenvolvimento tecnoldgico de diferentes grades de poliestireno, bem

como entender suas potenciais aplicacoes.

Considerando que a Innova tinha um importante centro de P&D (no qual, inclusive,
novas formulacdes de resinas estirénicas eram testadas por meio de Sistema de
Polimerizagdo desenvolvido e patenteado pela Innova), o Conselheiro Relator entendeu que
a aprovacdo da operagdao dependia da assinatura de um Acordo em Controle de
Concentragdes (ACC) no qual as partes requerentes se comprometessem a ““(...) licenciar,
de maneira ndo exclusiva e gratuita, as suas patentes referentes aos mercados de mondmero
de estireno e de poliestireno atualmente registradas no Brasil e que venham a ser registradas

nos proximos anos”.

Ainda nesse sentido, as partes deveriam, nos 154 meses seguintes a assinatura do
ACC, enviar ao Cade relatorios sobre, dentre outros assuntos, ‘“novas patentes referentes

aos mercados de monomero de estireno e de poliestireno que venham a ser submetidas no

INPI pelas Compromissdrias nos proximos 5 (cinco) anos™?®.

Em 1° de outubro de 2014, as partes requerentes assinaram um ACC com o Cade, no
qual se estabeleceu a seguinte clausula®®®:

2.2 As Compromissarias se comprometem a conceder licenca ndo exclusiva e
gratuita de suas patentes referentes aos mercados de mondmero de estireno e de
poliestireno atualmente registradas no Brasil e das eventuais patentes referentes
aos mercados de mondémero de estireno e de poliestireno que forem registradas
no Brasil nos préximos 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do presente
ACC.

2.2.1 A licenga mencionada na clausula 2.2 deverd ser concedida a qualquer
empresa que produza ou venha a produzir poliestireno no Brasil. (grifos
Nnossos)

Verifica-se que a clausula segue os moldes do termo firmado com a Gemalto (vide
caso acima), pois imp0s as partes da operagdo um compromisso semelhante aos de natureza
FRAND. Com efeito, o Cade entendeu que a situacdo de dominancia demandava uma
restricdo do exercicio dos direitos de propriedade intelectual das requerentes,

determinando-se o licenciamento a todos os interessados.

265 F]. 4699 dos autos.
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3.5.2.6 Acordo de Cooperagao Técnica INPI-Cade

Em 13 de junho de 2018 o Cade e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) firmaram um Acordo de Cooperacio®®’ (ACT) para a troca de subsidios técnicos e

estreitamento de relagdo entre as duas instituicdes.

A Clausula Primeira do ACT estabelece que o INPI e o Cade se comprometem a

estabelecer um procedimento por meio do qual ambas as partes possam solicitar
subsidios técnicos ¢ submeter matérias ao exame da area finalistica da outra
autarquia, além de estudos conjuntos e disseminagdo direcionada em assuntos de
interesse especifico, visando o desenvolvimento, o estreitamento de relagdes ¢ a
capacitacdo de servidores das partes.

Conforme diz o item de “Justificativa” para a assinatura do Acordo, o INPI e o Cade
entenderam que ‘“a propriedade industrial possui uma relagdo intrinseca com a
concorréncia”. Para o INPI, a parceria seria valida para, por exemplo, coibir “o
aproveitamento parasitario no campo das marcas”. J& para o Cade, o ACT visa “a inser¢ao
do tema da PI nas decisdes do CADE as quais repercutem nos setores produtivos e
econoOmicos do pais”, possibilitando, assim, “a constru¢do de uma relagdo de
complementariedade e harmonia entre as politicas ptblicas de propriedade intelectual e as

da concorréncia.”

Para a concretizacdo desses objetivos, o Acordo prevé a implementagao dos seguintes

pontos:
a) Disponibilizar, em acervo compilado, estudos e analises dos processos
instaurados;
b) Trocar informagao, conhecimento técnico e pareceres entre 0s respectivos

corpos técnicos para subsidiar a instru¢do, quando necessario;

c) Realizar estudos sobre as relagdes e interfaces entre propriedade
intelectual e antitruste;

d) Desenvolver oficina direcionada em assuntos especificos de PI, para
capacitar os servidores do Cade; e

e) Desenvolver capacitagdo, sobre a interface entre concorréncia e
propriedade industrial, para capacitar os servidores do INPI.

267 Disponivel em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/convenios-e-transferencias/acordos-
nacionais/cade-e-inpi.pdf>. Acesso: 13/12/2018.
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Nos termos da Clausula Nona, o ACT tera validade de 60 meses, encerrando-se,

assim, em junho de 2023. A Cldusula ndo menciona a possibilidade de renovacao.

A assinatura do documento segue uma tendéncia ja hd muito identificada (como se
percebe pelos casos relatados acima) de crescente importancia dos ativos de propriedade
intelectual para as empresas, e demonstra uma preocupacao por parte do Cade em assegurar

um tratamento adequado para esse assunto.

Ademais, o ACT, além de corroborar o fato de que o Cade enxerga a existéncia de
questdes concorrenciais na propriedade intelectual (descartando-se, assim, a possibilidade
da PI constituir qualquer tipo de exce¢do ao direito concorrencial), possibilitard uma maior
eficiéncia na analise de eventuais casos de patentes essenciais. Dentro do ponto “b” acima
descrito, a parceria com o INPI certamente tem potencial para facilitar o exame dos
processos administrativos de pedidos de patente, podendo esclarecer temas como a validade
das patentes e a amplitude do escopo das reivindicagdes, que costumam estar presentes em

casos concorrenciais desse tipo e ser bastante complexos.

Importante ressaltar que, embora o ACT preveja uma capacitagao dos servidores do
INPI acerca da interface entre o direito concorrencial e a propriedade industrial (vide ponto
“e” acima), nao se fala como esse conhecimento serd aplicado na pratica. Assim, ndo fica
claro se o INPI também podera submeter questdes ao Cade, expressando, por exemplo,
preocupagdes concorrenciais relativamente a concessdo de determinadas patentes, ou de
patentes com determinado escopo. Seria uma medida bastante inovadora para um 6rgao de

propriedade intelectual e que, ndo obstante as dificuldades em sua implementagao,

potencialmente teria o efeito de evitar disputas judiciais e administrativas.

3.5.3 Sintese

A partir dos casos analisados, verifica-se que, embora a interface entre o direito
concorrencial e a propriedade intelectual seja uma realidade, no que tange as patentes

essenciais, a concretizagdo dessa conjuncao ainda esta em fase de aperfeicoamento.

No momento, a jurisprudéncia estadunidense em disputas envolvendo patentes
essenciais sugere um afastamento do viés concorrencial — tanto que houve um esforgo, por
parte da FTC, em vestir uma questao de interesse concorrencial em matéria contratual para

fins de convencimento da juiza do caso FTC v. Qualcomm. O posicionamento e as medidas
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recentemente adotadas pelo DOJ, nos quais se privilegia a face privatista da discussao (a
manutencdo do direito de exclusividade patentario e questdes de direito contratual),
sinalizam a possibilidade de que esse afastamento venha a se intensificar nos proéximos

anos.

De outro lado, os precedentes europeus indicam uma abertura muito maior a analise
concorrencial, embora ndo se tenha, por ora, uma visao solida acerca dos seus limites. E
possivel identificar uma relacao entre a preocupagdo com o acesso justo, razoavel e nao
discriminatorio a patentes essenciais e as politicas publicas voltadas a implementagdo do
chamado mercado Unico digital na Unido Europeia (vide topico 2.2). A Unido Europeia
reconheceu a grande relevancia das patentes essenciais para a implementacdo do mercado
unico digital, pois a padronizagdo e a interoperabilidade sdo elementos imprescindiveis

para a uniformizacao buscada por esse projeto.

Os casos brasileiros, por sua vez, demonstram um estagio inicial, estando ainda em
construcao a identidade e os objetivos publicos (se existentes) relacionados as patentes
essenciais. Por ora, o Cade ndo afastou a possibilidade de examinar disputas de patentes
essenciais sob o escrutinio do direito concorrencial, embora tenha decidido que os dois
casos aqui tratados (TCT e Ericsson, Videolar e Philips) diziam respeito a questdes

meramente privadas.

De toda sorte, pontua-se que, nos dois atos de concentracdo analisados no item
3.4.2.5, o Cade adotou solugdes com efeitos semelhantes aos do compromisso FRAND.
Em ambos os casos, as partes firmaram compromissos prévios de licenciamento com a
finalidade de resguardar a concorréncia naqueles mercados, diante da importancia daquelas
tecnologias para os concorrentes. Em especial, no caso Viodelar/Innova, o compromisso se

estendeu para pedidos de patentes que ainda ndo haviam sido submetidos ao INPI.

Como j& visto, o compromisso FRAND pode abranger pedidos de patentes ainda ndo
concedidos, se houver uma expectativa razoavel de que a patente venha a ser essencial para
a implementac¢do do padrao tecnologico em questao. H4, dessa forma, uma afinidade entre
o escopo concorrencial do compromisso FRAND e as medidas do Cade em casos de
potencial restricdo de acesso a patentes importantes para o mercado (ainda que nao
oficialmente ‘“essenciais”), que pode indicar um posicionamento mais alinhado aos

precedentes europeus.
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Destaca-se, como ja mencionado, a assinatura do acordo de cooperacao com o INPI,
que prevé, dentre outras questdes, um intercambio de informagdes entre os 6rgaos. Seja
qual for o seu entendimento no futuro, o Cade aponta estar se preparando tecnicamente para
a chegada de mais casos de propriedade intelectual nos proximos anos. Logo, ha uma
expectativa de que, no Brasil, mais casos de propriedade intelectual venham a ser discutidos

na esfera concorrencial.

Vale dizer, nos casos analisados, ndo ha clareza em relacao a quais fundamentos (ou
qual teoria do dano) do direito concorrencial que subsidiariam uma intervencdo dessa
natureza nos direitos da propriedade intelectual relativos as patentes essenciais,

instabilidade que pode levar a uma preferéncia por solucdes privatistas aos conflitos.

Por fim, para fins de diferenciacdo com os casos a serem tratados no Capitulo 4,
esclarece-se que os casos abordados nesse capitulo nao foram identificados pela doutrina
ou pela jurisprudéncia como sendo de essential facilities propriamente. Contudo, conforme
se verd, ¢ possivel enxergar alguns pontos de convergéncia com as situagdes analisadas no

proximo capitulo.
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4. A DOUTRINA DAS ESSENTIAL FACILITIES E AS PATENTES
ESSENCIAIS

O presente capitulo expde um panorama da doutrina das essential facilities (item 4.1)
e uma contextualizacdo da adoc¢do da doutrina a institutos da propriedade intelectual em
geral, bem como principais criticas a sua aplicacdo (item 4.2). E, de forma a conferir ao
debate uma faceta pratica, apresenta alguns elementos necessarios para a avaliagao de
aplicabilidade da doutrina nessas situagdes. O objetivo desses requisitos € realgar os
aspectos funcionais da doutrina, em contraste a uma lista instavel de requisitos dispostos
em precedentes judiciais. Como plano de fundo, parte-se da percep¢ao de que a doutrina
das essential facilities € subjacente ao compromisso FRAND, de forma que o licenciamento
de patentes essenciais deve ser, no minimo, visto através de uma lente de ordem

concorrencial no tocante ao acesso a tecnologias padronizadas.

4.1 Apontamentos sobre a doutrina das essential facilities

Sob a guarida da livre iniciativa, combinada com a igualdade formal®%?

, as empresas
tém o direito de contratar ou nao, sendo desnecessaria qualquer tipo de justificativa em caso
de decisdo de ndo contratar.?®® No ambito do direito concorrencial, essa compreensio pode
ser aplicada mesmo que a empresa/grupo detenha posi¢do dominante — requisito para que
seu poder de barganha seja suficiente para alterar, unilateralmente, as condigdes estruturais
do mercado relevante em que esté inserido.?’” Portanto, como j4 avaliado no Capitulo 3, a

existéncia de posi¢do dominante (ou poder de mercado) ¢ uma constatacao fatica sobre as

condigdes do mercado, ndao necessariamente um ilicito concorrencial.

Ainda assim, reconhece-se que a recusa de contratar podera representar uma infracao

271

antitruste quando se der no contexto de abuso de posi¢cao dominante”’", cabendo ao Estado

268 Cf. BRUNA, Sérgio Varella. O Poder Econémico e a conceituagio do abuso em seu exercicio. 1.ed. Sdo
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.102.

269 Sobre o tema, cf. GONCALVES, Priscila Brolio. 4 obrigatoriedade de contratar como sangéo fundada
no direito concorrencial brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito Comercial) — Faculdade de Direito,
Universidade de Sado Paulo, Sdo Paulo, 2008.

270 Sobre o tema, cf. BRUNA, O poder-.., cit., p. 73-127 e p. 158-179; FORGIONI, Paula. Os Fundamentos
do Antitruste. 8.ed. rev., atual. ¢ ampl. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.258-334; SALOMAO
FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. Sdo Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 141-187; FRAZAO, Ana.
Empresa e Propriedade: fungio social e abuso de poder econdmico. Sdo Paulo: Quartier Latin. 2006, p. 170-
182 e p.253-300; e GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 62-73.

271 Cf. GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p.205-208.
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coibir a conduta e aplicar as puni¢des cabiveis. Contudo, justamente por depender de um
comportamento negativo, a atuagao do Poder Publico nesse tipo de conduta se mostra
restrita. Por isso, SALOMAO FILHO conclui que “a casuistica mais frequente desse ilicito se
constr6i em torno das relagcdes contratuais continuadas que sdo abruptamente e

injustificadamente interrompidas”.?’?

Nesse sentido, a doutrina das essential facilities vai além da recusa de contratar.?’> A
sua aplicacdo determina que, sendo o acesso a um bem imprescindivel para o ingresso ou
a permanéncia dos demais agentes econdmicos (ndo proprietarios) em um mercado, e sendo
impossivel a reproducao do bem por esses agentes, o proprietario do bem deve compartilha-

lo.

Assim, ao aplicar a doutrina das essential facilities, o Estado da um passo além da
proibi¢do da recusa de contratar, pois determina que, em tal cendrio de restri¢ao, cabe ao
proprietdrio um dever de compartilhamento que inexiste em situagdes normais de

A . . . . ~ . ros 274 .
concorréncia — ou seja, cria uma obrigagdo ativa de natureza regulatéria.”’* Ainda que
detenha posi¢do dominante ou seja mesmo um monopolista, espera-se que o agente

proprietario se comporte como se estivesse dentro do regime de concorréncia.?’®

Para a melhor compreensao do histérico e parametros da doutrina, foi analisada a

jurisprudéncia que lhe confere suporte.

A génese da doutrina ¢ comumente atribuida a decisdo no caso United States v.
Terminal Railroad Association, julgado em 1912 pela Suprema Corte dos Estados
Unidos?’®. Nesse caso, a Terminal Railroad Association, principal ré do caso e que era
composta por diversas companhias concorrentes, tornou-se proprietdria de todos os
terminais de entrada e saida da cidade de St. Louis®’’, estado de Missouri, local no qual as

condig¢des topograficas impediam a duplicagcdo dessa infraestrutura.

272 SALOMAO FILHO, Calixto. Regulacéo da atividade econémica — principios e fundamentos juridicos.
2.ed. rev. e ampl. Sdo Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 66.

273 Cf. SALOMAO FILHO, Regulagdo... cit., p.66.

274 Cf. SALOMAO FILHO, Regulagdo... cit., p.66.

275 Cf. LAMPING, Matthias. Refusal to Licence as an Abuse of Market Dominance: From Commercial
Solvents to Microsoft. In: HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (eds.). Compulsory Licensing - Practical
Experiences and Ways Forward. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, vol. 22.
Heidelberg: Springer, 2015, p. 130; SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. Sio Paulo: Editora
Malheiros, 2013, p. 416.

276224 U.S. 383 (1912).

277 No caso, duas pontes ¢ uma balsa.
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Considerando que essas estruturas eram de uso necessario (ou seja: essencial), o
arranjo elaborado pela Terminal Railroad permitia que a associagdo cobrasse precos
arbitrarios e discriminatdrios, podendo até mesmo negar por completo o acesso das demais
empresas (ndo participantes da associacdo), inclusive potenciais entrantes, que precisassem

atravessar a cidade.

Embora o caso tenha sido julgado apenas um ano apos o paradigmatico Standard Oil
Co. of New Jersey v. United States*’®, que determinou a divisio de uma companhia
monopolista em 34 empresas diferentes apos a constatagdo de praticas ilegais de restricdo
do comércio sob a Se¢do 2 do Sherman Act, essa nao foi a solugdo adotada pela Suprema

Corte neste caso””’.

A Suprema Corte estadunidense concluiu que a unificagao da infraestrutura em si se
mostrava eficiente, e at¢ mesmo nao poderia ser considerada ilegal caso se tratasse de “uma
associagao terminal que de fato atua como o agente imparcial de toda linha que necessitasse
utilizar suas instrumentalidades™?°. A questdo da ilegalidade a partir das secdes 1 e 2 do
Sherman Act surgiu apenas quando a Terminal Railroad tentou restringir o acesso a um
niimero “menor do que todas as companhias” que o necessitassem?®!. Portanto, de forma a
preservar um arranjo visto como benéfico, a Suprema Corte determinou que a associagao
deveria ser obrigada a possibilitar o acesso por qualquer empresa®®?, sob termos justos,

razoaveis e nio discriminatorios®®.

Desde entdo, geralmente se tem como sendo os casos mais conhecidos de essential

facilities nos Estados Unidos, Associated Press v. United States®®*, Lorain Journal Co. v.

278221 U.S. 1 (1911).

2% A aplicagdo dessa medida chegou a ser considerada pela Corte: “The government has urged a dissolution
of the combination between the terminal company, the Merchants' Bridge Terminal Company, and the
Wiggins Ferry Company. That remedy may be necessary unless one equally adequate can be applied.” (224
U.S. 383, 410 — grifos nossos)

280224 U.S. 383, 411.

281224 U.S. 383, 409.

282 «If, as we have pointed out, the violation of the statute, in view of the inherent physical conditions, grows
out of administrative conditions which may be eliminated and the obvious advantages of unification
preserved, such a modification of the agreement between the terminal company and the proprietary companies
as shall constitute the former the bona fide agent and servant of every railroad line which shall use its facilities,
and an inhibition of certain methods of administration to which we have referred, will amply vindicate the
wise purpose of the statute, and will preserve to the public a system of great public advantage.” (224 U.S.
383, 411-412).

283 Cita-se a primeira das regras determinadas pela Corte: “First. By providing for the admission of any
existing or future railroad to joint ownership and control of the combined terminal properties, upon such just
and reasonable terms as shall place such applying company upon a plane of equality in respect of benefits
and burdens with the present proprietary companies.” (224 U.S. 383, 412).

284326 U.S. 1 (1945).
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United States*®®, Otter Tail Power Co. United States*®’, todos julgados pela Suprema Corte,
até se chegar, anos mais tarde, ao emblematico caso MCI Communications Corp. v. AT&T

Co.?”, um marco para a aplicacdo da doutrina.

Nesse caso, a 7th Circuit Court of Appeals dos Estados Unidos examinou a seguinte
situacdo: a AT&T era proprietaria de operadoras do Sistema “Bell”, que controlava uma
central telefonica cujo acesso era pleiteado pela MCI para que esta pudesse competir no
mercado de chamadas de longa distancia. Houve uma recusa por parte da AT&T, além de

medidas especificas para impedir esse acesso?*®

. Na mesma época, como consequéncia de
um processo concorrencial promovido pelo DOJ nos Estados Unidos®®, a AT&T aceitou
um acordo para se desfazer do controle das empresas “Bell”, dividindo-se em diversas

centrais telefonicas e servicos de longa distancia.

Com base nos casos anteriores de essential facilities, a Corte elaborou um teste de
quatro passos para essa aplicacdo. Seria necessario verificar a presenga das seguintes
condi¢des: (i) o controle da estrutura por um monopolista, (ii) a impossibilidade de se
reproduzir o bem (seja por fatores fisicos/geograficos, seja por custos proibitivos), (iii) a
recusa de acesso pelo proprietario e (iv) a possibilidade fisica de compartilhamento da
estrutura®”’. Segundo PITOFSKY, esses elementos sio amplamente citados pelo Poder
Judiciario estadunidense como requisitos de aplicagdo da doutrina das essential facilities®".

Também SALOMAO FILHO os reconhece como os requisitos originais de aplicacio®®?.

Nota-se, a partir desse precedente, que a Corte interpretou a solugdo adotada no caso
Terminal Railroad a partir da vedacdao de “alavancagem”, ou seja, de se transferir uma
posi¢ao dominante de um mercado (aquele no qual se detém o bem essencial) para um outro

mercado competitivo, em geral situado a jusante na cadeia de produgio®”, estabelecendo

285342 U.S. 143 (1951).

286 410 U.S. 366 (1973).

287708 F.2d 1081, 1132 (7th Cir. 1983). Nesse caso, um provedor de servigos de telecomunica¢do (AT&T)
foi considerado monopolista de uma rede e, como resultado, foi forgado a permitir o acesso de sua rede local
de servigos a um provedor de servigos de longa distancia (MCI).

288 Por exemplo, verificou-se que a AT&T promoveu atrasos propositais, bem como instala¢do e manutengao
improprias.

289 552 F. Supp. 131 (D. D.C. 1982).

20708 F.2d 1081, 1132.

21 Cf. PITOFSKY, Robert; PATTERSON, Donna; HOOKS, Jonathan. The Essential Facilities Doctrine
Under United States Antitrust Law. Antitrust Law Journal, vol. 70, 2002, p. 449.

22 Cf. SALOMAO FILHO, Regulacdo..., cit. p. 67.

293 Cf. GONCALVES, Priscila Brolio. 4 obrigatoriedade de contratar como sangdo fundada no direito
concorrencial brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito Comercial) — Faculdade de Direito, Universidade
de Sao Paulo, Sao Paulo, 2008, p. 211-212.
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essa funcao adicional para a aplicagdo da doutrina. Contudo, conforme observa BROLIO
GONCALVES, diante de analise conjunta das caracteristicas dos demais precedentes,
a existéncia de dois mercados relevantes (claramente identificados) ou de apenas
um, assim como a caracterizagdo da recusa como horizontal (quando adotada
coletivamente por integrantes de uma associac¢do) ou vertical (quando adotada
individualmente por uma empresa ou grupo) ndo parecem afetar

substancialmente a forma como a doutrina da infra-estrutura essencial é aplicada
nos Estados Unidos**.

Por isso, o efeito da identificacao de tais critérios foi a determinacao da existéncia de
um dever “em si” de compartilhamento, distanciando-se da argumentacao original do caso
Terminal Railroad, no qual se entendeu a aplicagcdo da doutrina como uma alternativa a

dissolugdo empresarial®®>.

Ap6s o caso MCI, nos Estados Unidos foram ainda considerados como essential

296 um hospital®”’ e um estadio®®, dentre outros

facilities montanhas dotadas pistas de ski
exemplos. Entretanto, justamente no pais de nascimento da doutrina das essential facilities,
a restricdo a liberdade de contratar e aos direitos de propriedade proporcionada pela sua

aplicagio foi alvo de criticas®®.

Grande parte dessas criticas se baseia no dever ativo de compartilhamento que,
especialmente apés o caso MCI, passou a ndo decorrer propriamente de uma conduta do
proprietario, mas sim da situagdo privilegiada de monopdlio sobre um bem essencial a
concorréncia entre agentes no mercado. E a condi¢do de monopoélio que motiva a obrigagio
do proprietario de compartilha-lo com todos, inclusive seus concorrentes, mormente porque
o monopolio surge da imprescindibilidade do bem e da impossibilidade de reproduzi-lo.
Nesse sentido, pela interpretacdo adotada no caso MCI, a doutrina das essential facilities
demonstra uma prioriza¢do da concorréncia em detrimento da liberdade de contratar e dos
direitos de propriedade, pois sua aplicagdo necessariamente implica uma limitacdo do

exercicio do poder de exclusao conferido ao proprietario do bem essencial.

294 1dem, p. 212.

295 Cf. MAURER, Stephen M.; SCOTCHMER, Suzanne. The Essential Facilities Doctrine: The Lost Message
of Terminal Railroad. California Law Review Circuit, v. 5, 2014, 291.

26 Aspen Highlands Skiing Corp. v. Aspen Skiing Co., 738 F.2d 1509, 1520-21 (10th Cir. 1984).

7 McKenzie v. Mercy Hospital, 854 F2d 365 (10th Cir. 1988).

2% Fishman v. Estate of Wirtz, 807 F2d 520 (7th Cir. 1986).

2% Isso levou Pitofsky et al a concluirem que “[i]f U.S. scholarship were the last word on the subject, one
would be led to conclude that the essential facilities doctrine should be described narrowly or fully
abandoned.” (PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS. The Essential Facilities..., cit. p. 443)
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Apo6s muita discussao nas cortes inferiores sobre a extensao da aplicagdo da doutrina,
em 2004 a Suprema Corte modificou seu entendimento no caso Verizon Communications
v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*™ concluindo ser o “poder de monopélio” (e a
oportunidade, ainda que temporaria, de cobrar precos de monopdlio) um elemento
importante para o livre mercado que nao poderia ser considerado ilegal a nao ser diante da

pratica de uma conduta anticompetitiva®’!

. O voto de Antonin Scalia, adotado pela maioria
da Corte, pretendeu extinguir a aplicacdo da doutrina das essential facilities nos Estados

Unidos*%?, em descompasso até mesmo com alguns dos seus mais proeminentes criticos®®.

Como salienta BROLIO GONCALVES, a aplicagdo ou ndo da doutrina das essential
facilities sofre grande influéncia de “outros fatores de natureza politico-ideoldgica, bastante
caracteristicos, alids, do direito antitruste norte-americano, fazendo com que alguns autores
daquele pais caracterizassem seus movimentos como "pendulares”3%. Tais fatores seriam
preponderantes para a avaliagdo, por parte das cortes estadunidenses, da essencialidade de
determinado bem e das razdes apresentadas para a recusa. Em fungao disso, verifica-se que
os critérios utilizados na decisao do caso 7Trinko sdo rigorosamente os mesmos apresentados

no caso MCI v. AT&T, “porém com resultados diametralmente opostos™>?.

Ademais, ao comparar a solucao adotada no caso Aspen Highlands Skiing Corp. v.
Aspen Skiing Co., que envolveu o compartilhamento de locagdes de ski, com o
entendimento adotado no caso 7rinko, BROLIO GONCALVES ressalta que

Trinko certamente seria um caso mais adequado para a aplicagdo da doutrina (_..)
que Aspen Skiing Co. (...) E possivel sustentar que os concorrentes da Verizon

300540 U.S. 398 (2004).

30 No texto original: “The mere possession of monopoly power, and the concomitant charging of monopoly
prices, is not only not unlawful; it is an important element of the free-market system. The opportunity to
charge monopoly prices—at least for a short period—is what attracts “business acumen” in the first place; it
induces risk taking that produces innovation and economic growth. To safeguard the incentive to innovate,
the possession of monopoly power will not be found unlawful unless it is accompanied by an element of
anticompetitive conduct.”

302 Segundo o voto, “We have never recognized such a doctrine, see Aspen Skiing Co., 472 U.S., at 611, n.
44; AT&T Corp. v. Iowa Utilities Bd., 525 U.S., at 428 (opinion of Breyer, J.), and we find no need either to
recognize it or to repudiate it here. It suffices for present purposes to note that the indispensable requirement
for invoking the doctrine is the unavailability of access to the “essential facilities”; where access exists, the
doctrine serves no purpose.”

303 Talvez o critico mais representativo seja Phillip Areeda que, ainda assim, ndo elimina totalmente a
possibilidade de aplica¢do da doutrina, preferindo limitar o seu ambito de aplicagdo. “MCI Communications
Co. v. AT&T, (...), which rests on the essential facilities notion, is probably correct. (...) In these
circumstances, the Seventh Circuit held that a monopolist must, when feasible, make its essential facility
available to a competitor who is unable to duplicate it.” (AREEDA, Phillip. Essential Facilities: An Epithet
in Need of Limiting Principles. Antitrust Law Journal, vol. 58, n. 3, 1989, p. 845)

304 GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 212-213.

305 GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 213.
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necessitavam mais da rede da empresa do que a concorrente da Aspen Skiing Co.
(...). No primeiro caso, a concorréncia era virtualmente invidvel sem o adequado
acesso a rede (...). A analise efetuada deixa a impressdo de que a Corte se

arrependeu da decisdo em Aspen, porém ndo quis reverter o precedente,
306

esforgando-se, ao revés, para diferencia-la de Trinko’™.

Por outro lado, a doutrina das essential facilities encontrou aceitagdo em outras
jurisdi¢des, especialmente na Unido Europeia. L4, a atuagdo da Comissdo Europeia e da
Corte de Justica Europeia ja se mostrou favoravel a sua aplicacdo ou, no minimo,
reconheceram a existéncia da doutrina, ainda que se entenda que ela ndo seja aplicavel a

alguns casos’"’.

Ainda no contexto europeu, a jurisprudéncia construiu o principio geral de que
empresas em posi¢do dominante ndo poderiam recusar o fornecimento de bens e servigos
quando isso resultar em efeitos significativos a concorréncia, sob pena de se considerar tal
conduta como abuso de posicdo dominante. Nao se utilizava o termo essential facilities ou
equivalentes, embora a ideia de necessidade de acesso a um recurso essencial fosse
subjacente a obrigagdo de acesso determinada pela doutrina. Foi apenas a partir dos anos
1990 que a doutrina das essential facilities ingressou “no 1éxico da disciplina comunitaria

de defesa da concorréncia’ %8,

Isso ocorreu no caso Sea Containers/Stena Sealink>®, que seria o equivalente ao caso
MCI no sentido de que a analise feita pela Comissdo Europeia elencou importantes

requisitos para a aplicag@o da versdo europeia da doutrina, quais sejam:

306 GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., p. 214.

307 Vide Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. e Commercial Solvents Corporation v. Commission of the
European Communities (Processos 6/73 e 7/73), Port of Rodby (Decisdo n° 94/119/EC da Comissdo das
Comunidades Europeias), Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrifienverlag
GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e Mediaprint
Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. (Processo C-7/97), Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent
Television Publications Ltd (ITP) v. Commission of the European Communities, conhecido como Magill
(Processos C-241/91 P e C-242/91 P), IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG
(Processo C-418/01) e Microsoft (Processo 0T-201/04).

308 FREIRE, Paula Vaz. A obrigacdo de facultar o acesso a recursos produtivos essenciais no direito da
concorréncia. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XLIX, n. 1 e 2, 2008, p. 131.
309 UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Caso n° 34689, decidido em 21.12.1993. Nesse caso, a Sea
Containers (uma empresa cujas atividades incluiam a exploragdo de servigos de balsa rapida (rapid ferry)
entre a Gra-Bretanha, a Franga e a Irlanda), apresentou representagdo a Comissao, em abril de 1993, contra a
Stena Sealink (um operador de balsas do Reino Unido, que é também a autoridade portuaria de Holyhead, no
Pais de Gales). A representagdo foi motivada pela recusa da Stena Sealink de conceder acesso a Sea
Containers ao porto de Holyhead, para que esta pudesse fornecer seu servigo de balsa rapida, situacdo que
permitiu que o servico de balsa da Stena Sealink fosse protegido contra a concorréncia.
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(1) a existéncia de um bem essencial (i.e., uma instalagdo ou infraestrutura, sem
cujo acesso seus concorrentes nao podem fornecer servigos a seus clientes,

(i)  uma recusa (ainda que indireta, na qual o agente dominante inviabiliza a
atuagdo do outro) de acesso sem justificativa objetiva ou permissao de acesso
a concorrentes somente sob termos menos favoraveis do que os aplicados aos
servicos do proprio agente dominante,

(i)  tentativa de alavancagem, ou transferéncia de poder de um mercado para
outro relacionado, particularmente mediante recusa de acesso a concorrentes,
ou permissdo de acesso a concorrentes somente sob termos menos favoraveis
do que os aplicados aos servigos do proprio agente dominante, impondo-se
assim uma desvantagem competitiva ao concorrente,

(iv)  possibilidade de eliminagdo da concorréncia diante da recusa e

(v) possibilidade de se utilizar o bem essencial para a oferta de um novo produto

ou Servigo.

Nao obstante a Comissdo ter mencionado o ponto (iii) como requisito, BROLIO
GONCALVES esclarece que também na Europa “as Cortes ja tendem a se afastar da posi¢ao
tradicional, e a existéncia de dois mercados perde importancia como elemento da doutrina
da infra-estrutura essencial, tal como se verifica nos EUA”.3!° Sendo assim, esse requisito
seria flexibilizado. De outro lado, os requisitos (iv) e (v) ndo encontram correspondéncia

na jurisprudéncia estadunidense.

Em relacdo ao requisito (iv), verifica-se uma dificuldade em se estabelecer qual o
nivel de concorréncia ideal para o mercado a jusante, o que demandaria uma complexa
tarefa especulativa. Talvez por isso, esse requisito ndo tenha sido preponderante para as

decisdes de outros casos de essential facilities na Unido Europeia: Telefénica®'!, decidido

310 GONCALVES, A obrigatoriedade..., cit., p. 212-213.

311 UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Caso n® 38784, decidido em 04.07.2007. O caso se baseou em
representagdo de 11/07/2003, apresentada pela Wanadoo Espafia S.L. (agora France Telecom Espafia SA)
contra a Telefonica, na qual alegou que a margem entre os pregos de varejo cobrados pela Telefonica e o
preco de atacado cobrado pelo acesso no nivel regional, de um lado, e a margem entre os precos de varejo e
os precos de atacados cobrados pelo acesso no nivel nacional, de outro lado, eram insuficientes para cobrir
os custos que um operador tao eficiente quanto a Telefonica incorreria para ofertar acesso de banda larga no
varejo, impossibilitando a concorréncia. A Telefonica dominava tanto o mercado de atacado para acesso a
banda larga em nivel regional, quanto o mercado de atacado para acesso a banda larga em nivel nacional. A
Comissdo entendeu que, entre 2001 e 2006, a Telefonica teria praticado margin squeeze contra seus
concorrentes, buscando restringir a concorréncia no mercado de varejo e prejudicar os consumidores. Nao
havia, ainda, uma justificativa objetiva nem de eficiéncia para tal comportamento. No caso, um agravante
seria que a regulamentagdo espanhola obrigava a Telefonica a fornecer acesso de atacado nos niveis nacional
e regional, o que foi instituido com o fim de promover a concorréncia. Contudo, a Comisséo concluiu que a
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pela Comissdo Europeia, e Deutsche Telekom®'?, decidido pela Corte de Justica Europeia.

Portanto, a doutrina se aplicaria a concorrentes efetivos e entrantes no mercado’!?.

Com efeito, conclui-se que empresas dominantes que se recusem a contratar devem
justificar objetivamente essa decisdo, nao sendo suficiente afirmar que estdo exercendo sua
liberdade de contratar. Nota-se que grande parte dos casos trata de relacionamentos
verticais entre o proprietario do bem essencial e o interessado em utiliza-lo, que geralmente

sd0 concorrentes no mercado a jusante®'.

Também se observa nos precedentes europeus uma preocupagao com as condigdes
de contratagdo — existindo uma obrigacao de se contratar a pregos razoaveis, sob pena de
ser mantida, indiretamente, a recusa de contratar — e com eventuais deveres prévios de
compartilhamento assumidos pelo detentor de bem essencial. Nos casos Telefonica e
Deutsche Telekom, essas empresas estavam sujeitas a deveres regulatérios nesse sentido,
voltados a promogao da concorréncia e a protecdo dos consumidores. Inexistiria, assim,

qualquer justificativa objetiva para a conduta de recusa de compartilhamento.

Portanto, se o dever de compartilhar deriva da condi¢do de dominancia do mercado

ocasionada pela essencialidade de um bem, recusar o acesso implica abusar dessa condicao.

)315

O preceito de concorréncia pelo mérito (competition on the merits)’ >, adotado no contexto

europeu, confere uma “responsabilidade especial” aos agentes com posi¢do dominante®!®,

regulamentagdo existente ndo impediu a Telefonica de reestruturar seus precos, pondo fim a pratica de margin
squeeze. Portanto, aconduta seria uma violagdo do artigo 82 do antigo Tratado Constitutivo da Comunidade
Econdmica Europeia, razao pela qual se condenou a Telefonica ao pagamento de uma multa de € 151 milhdes.
312 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justica Europeia. Caso n° C-280/08 P, julgado em 14.10.2010.

A Deutsche Telekom AG era uma operadora historica de telecomunicagdes na Alemanha. Antes da
liberalizagdo total dos mercados de telecomunicacdes (ocorrida em 01.08.1996 na Alemanha), ela gozava de
um monopdlio legal na prestagdo de servigos de varejo de telefonia fixa. As redes locais da Deutsche Telekom
consistiam, cada uma, num certo numero de local loops, circuito fisico que liga o ponto terminal da rede nas
instalagdes do assinante ao principal sistema de distribui¢do ou instalagdo equivalente na rede telefonica
publica fixa. Por decis@o do Ministério Federal dos Correios ¢ Telecomunicagdes, a Deutsche Telekom era
obrigada a oferecer acesso as suas redes locais tanto a assinantes (usuarios finais), quanto a outros operadores
de telecomunicagdes. Na ocasido, a Comissao Europeia havia concluido que a Deutsche Telekom tinha
cometido abusos sob a forma de margin squeeze gerada por uma diferenga inadequada entre as tarifas de
atacado cobradas pelo acesso ao local loop por concorrentes ¢ as tarifas de varejo cobradas pelo acesso de
usudrios finais. A Deutsche Telekom, entdo, apresentou recurso a Corte de Justica Europeia, que decidiu
manter a decisdo da Comissao.

313 Cf. GONCALVES, 4 obrigatoriedade... cit., p.221.

314 Cf. LANG, John Temple. Defining Legitimate Competition: Companies’ Duties to Supply Competitors
and Access to Essential Facilities. Fordham International Law Journal, vol. 18, ed. 2, 1994, p. 478.

315 “Ou seja, a empresa com supremacia econdmica pode e deve concorrer baseada exclusivamente em suas
vantagens competitivas e ndo na supremacia ja conquistada.” (FORGIONI, Os fundamentos..., cit., p. 325).
316 Cf. LAMPING. Refusal to Licence..., p. 122. Cf. também informagdo constante do site da Comissdo
Europeia: “To be in a dominant position is not in itself illegal. A dominant company is entitled to compete
on the merits as any other company. However, a dominant company has a special responsibility to ensure that
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que acaba por limitar a liberdade destes. Nao ha, porém, entendimento de infragdo
concorrencial per se, devendo em cada caso haver analise conjunta das condutas do
proprietario e do interessado, bem como do proprio mercado, para verificagao da situacao

de restri¢do e poder de mercado®!’.

Percebe-se, assim, que a Unido Europeia, conquanto tenha absorvido elementos da
jurisprudéncia estadunidense, segue em sentido praticamente oposto ao dos Estados
Unidos®'®. Conforme sera abordado abaixo, sio perceptiveis as diferencas entre as
prioridades e os objetivos de cada um que, de uma forma ou de outra, acabam se refletindo
nas decisdes judiciais e administrativas. No entanto, embora a aplicacdo da doutrina das
essential facilities seja vista como excesso de “intervencionismo” nos Estados Unidos,
deve-se reconhecer que instrumentos regulatorios, nos moldes da doutrina, ndo sdo

incompativeis com a economia de mercado ou mesmo com a légica do mercado®!’.

No Brasil, embora exista um volume substancial de discussdes sobre a aplicacao da

doutrina*?°, nio se identificou casos nos quais houve aplicagdo ou debate sobre a doutrina

321

no ambito do Poder Judiciario™'. No entanto, ¢ possivel encontrar alguns casos no Cade

em que se invocou a doutrina.

its conduct does not distort competition.” (UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Antitrust procedures in
abuse of dominance (Article 102 TFEU cases). Disponivel em
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/procedures 102 en.html>. Acesso em 5 abr. 2017). Nesse sentido,
também FORGIONI, Paula. Os Fundamentos..., cit., p.285-287.

317 Cf. LANG, Defining Legitimate Competition..., p. 476.

318 Cf. REICHENBERGER, Melanie J. The Role of Compulsory Licensing in Unilateral Refusals to Deal:
Have the United States and European Approaches Grown Further Apart After IMS? The Journal of
Corporation Law, p. 550-560, inverno/2005.

319 Cf. GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 32-33.

320 Em especial, ha muita discussdo sobre a aplicagio da doutrina a setores regulados. Vide ADAMI, Mateus
Piva. Essential facilities, falhas regulatorias e assimetria de informagao no setor de telecomunicagdes. Forum
Administrativo: Direito Publico, v. 6, n. 69, Belo Horizonte, p. 8132-8149, nov. 2006; NESTER, Alexandre
Wagner. Regulag¢do e Concorréncia (compartilhamento de infra-estruturas e redes). Sao Paulo: Dialética,
2006; SALOMAO FILHO, Calixto. Regulagdo da atividade econdmica — principios e fundamentos juridicos.
2a. ed., rev. e ampl. Sdo Paulo: Editora Malheiros, 2008; ZIEBARTH, José Antonio B. M. A doutrina das
essential facilities. Revista de direito das comunicagdes, v. 2, n. 4, p. 79—-104, jul./dez., 2011; BRASIL. Centro
Latino Americano de Estudos da Economia das Telecomunicacdes. Andlise economica e juridica do
compartilhamento de de infra-estrutura de postes (Relatério). Ago. 2011. Disponivel em: <
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2007/007/contribuicao/aptel _dymitr wajsman_e fl
avio_coelho_estudo.pdf>. Acesso em 10 jun. 2017.

321 Ainda assim, ndo se ignora a existéncia de casos em que elementos da doutrina foram aplicados. Um
exemplo ¢ disputa entre uma empresa (que, dentre outros objetos sociais, atuava como distribuidora de
bebidas) e a Ambev (TJRS. Agravo de Instrumento n® 70008736902. Quinta Camara Civel. Rel. Des. Leo
Lima, j. 01/07/2004), no qual a Ambev foi for¢ada a fornecer produtos a distribuidora por pregos destinados
aos demais distribuidores-atacadistas, sob pena de multa.
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Um dos mais emblematicos no tema foi o caso DirecTV/Globo*??. Nesse caso, a
DirecTV tentou contratar com a TV Globo para obter a sua programacgao de TV aberta,
programacao esta ja transmitida pela Sky — concorrente da DirecTV e controlada, a época,

pela propria TV Globo.

Diante da recusa da TV Globo, a DirecTV acionou a Anatel para tentar forcar a
contratagdo. Contudo, a Anatel concluiu pela inexisténcia de regulamento setorial que

obrigasse a TV Globo a comercializar sua programagio’>’

. Ademais, entendeu que o acesso
a programacdo da TV Globo pelos consumidores da DirecTV era possivel sem a
intermediag¢do desta, estando disponivel o acesso por meio da TV convencional. Isso
impedia que a programacao da TV Globo fosse considerada um “insumo essencial” para a
participacdo da DirecTV no mercado. Esse parecer acabou instruindo o processo
administrativo que tramitou no Cade, sendo que a Procuradoria do Cade (ProCade) e o

Conselheiro-Relator Jodo Bosco Leopoldino da Fonseca discordaram de sua conclusdo.

Em seu voto, o Relator citou legislagao especifica do setor de telecomunicagdes para
fundamentar o entendimento de que operadoras de operadoras que transmitem sinal via
satélite seriam (assim como operadoras de TV a cabo) obrigadas a transmitirem o sinal das
emissoras abertas, existindo ainda caracteristicas técnicas que dificultavam a captacao
simultdnea dos sinais da TV Globo (de TV aberta) e das operadoras com sistema via
satélite, caso da DirecTV. Por isso, € sendo a TV Globo a rede de maior audiéncia na TV
aberta, as operadoras de TV por assinatura via satélite que obtivessem o acesso a sua

programagcio se beneficiavam de vantagem competitiva>2*,

O voto do relator foi rebatido pela Conselheira Hebe Teixeira Romano que, em seu
voto-vista, entendeu que (i) a legislacdo citada pelo Relator ndo se aplicava ao caso, (ii) o
mercado relevante era o de TVs por assinatura como um todo (nas modalidades satélite, a
cabo etc), ndo podendo ser considerado apenas as TV via satélite, (iii) nesse mercado, a

Globo nio teria posicdo dominante®?, e (iv) de toda sorte, a conduta da TV Globo nio

322 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo Administrativo n°
53500.000359/1999. Relatoro Conselheiro Leopoldino da Silva, julgado em 06.06.2001.

323 BRASIL. Agéncia Nacional de Telecomunica¢des (ANATEL). Processo n° 53500.002586, instaurado em
29.09.1998.

324 Vide voto do Conselheiro-Relator Jodo Bosco Leopoldino da Fonseca, proferido em 7 de margo de 2001,
a fls. 1283/1320.

323 F1. 1294 dos autos.
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impedia a competicdo no mercado de TV por assinatura via satélite, pois a DirecTV

praticamente dividia o mercado com a Sky mesmo sem acesso a TV aberta2S.

A Conselheira entendeu que, inexistindo previsao legal capaz de obrigar as
Representadas a disporem de seu sinal, o Estado ndo poderia fazé-lo, s6 sendo possivel

“exigir qualquer ac¢do, impor abstencdes, determinar ou proibir a pratica de certos atos,

mediante expressa disposi¢do de Lei”*?’, especialmente diante de uma disputa meramente

comercial, na qual estaria ausente o interesse publico®?®. Sendo assim, concluiu que “[0]

sinal de TV Aberta da Rede Globo ndo constitui produto essencial para o Servigo de TV

99329

por Satélite DTH, nem mesmo para a SKY que ¢ parceira da Globo e votou pelo

arquivamento do feito.

330

Vale destacar que, em seu voto™", o Conselheiro Campilongo elencou alguns

requisitos necessarios para a identificacao de essential facilities, mesclando requisitos

estadunidenses e europeus:

A facilidade essencial implica, no minimo, as seguintes condigdes:

(i) que, sem o acesso aquela estrutura, ndo exista chance de competicdo, isto &,
que a estrutura seja indispensavel a concorréncia;

(i1) que ndo seja economicamente eficiente nem possivel, para novos entrantes,
duplicar a estrutura;

(iii) que o controle da estrutura gere ao seu titular o potencial de eliminar a
concorréncia;

(iv) que a facilidade seja efetivamente essencial, como dispde a literalidade da
expressdo, € ndo mera conveniéncia ou oportunidade menos dispendiosa para o
concorrente;

(v) que a recusa de disponibilizacdo da essencialidade ndo possua razao
econdmica ou juridica justificavel e razoavel.>!

Nota-se que os requisitos (ii) e (iv) sao desdobramentos de um dos quatro requisitos
do caso MCI (“a competitor's inability practically or reasonably to duplicate the essential

facility”), ao passo que os requisitos (i), (iii) e (v) sdo de clara inspiragdo europeia, pois

326 Nos termos do voto-vista, “[a] entrada e o crescimento da DIRECTV sem o sinal da Globo reforca a tese
de que o consumidor ndo migra da TV Aberta para TV Fechada. Continua mantendo os dois servigos porque
lhe ¢ mais vantajoso, pois o fato de ser fornecido um servi¢o pago nao lhe tira o direito do acesso ao servico
gratuito de TV Aberta.” (fls. 1293/1294)

327 F1. 1308 dos autos.

328 F1. 1312 dos autos.

329 F1. 1320 dos autos.

330 Fls. 1393/1408 dos autos.

31 FL. 1403 dos autos.
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tratam do potencial de eliminacdo da concorréncia e da auséncia de justificativa objetiva

para a recusa de acesso.

Analisando o caso concreto face aos requisitos acima, e diante do fato de que a
Directv detinha participacdo substancial do mercado, concluiu o Conselheiro que a
programacao da TV Globo ndo constituia essential facility (pois “o sinal da TV aberta ¢
gratuito” e “atinge indistintamente a imensa maioria dos assinantes da TV paga”*?),

mesmo que a TV Globo seja o canal preferido dos assinantes de TV por assinatura.’??

Assim, a maioria do Plenério decidiu que o processo deveria ser arquivado®*.

Alguns anos depois, novamente se realizou amplo exame da doutrina das essential
facilities no caso Neo TV/Globosat**>, no qual a Globosat se recusou a comercializar o seu
canal Sportv a Neo TV, sua concorrente no mercado de TV por assinatura. Segundo
representacdo da Neo TV, o canal era insubstituivel, pois transmitia diversos eventos
esportivos com exclusividade, configurando-se em um insumo essencial (essential facility).
Um agravante dessa situacao seria o fato de a Globosat ter adquirido em 2000 o canal ESPN

Brasil, principal concorrente do Sportv.

Como defesa, a Globosat argumentou que estava exercendo sua livre iniciativa e
autonomia da vontade, que s6 poderiam ser restringidas diante de prejuizo efetivo a
concorréncia que inexistia no caso. Ademais, o canal Sportv ndo seria indispensavel a
concorréncia pois (i) canais especializados em outros géneros eram substitutos de canais
de esportes e (ii) existiam concorrentes no mercado, € reconhecé-lo como essential facility

abriria espago para comportamentos oportunistas (free riding).

332 F1. 140 do voto.

333 F1. 1405 do voto.

334 Considerando, conforme ja pontuado de passagem nesse item, que decisdes administrativas e judiciais
podem ser afetadas por influéncias externas ao processo decisoério, € relevante citar o posicionamento
assumido pelo entdo Ministro das Comunicagdes, Pimenta da Veiga. Com tom protecionista, 0 ex-ministro
teria dito que a DirecTV queria “ganhar dinheiro em cima do contetido nacional, transformando um sinal
aberto em sinal de TV paga” (PAY-TV. Em defesa do “conteudo nacional”. Noticia de 22 de maio de 2001.
Disponivel em: http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/22/05/2001/em-defesa-do-conteudo-nacional/.
Acesso em 20 jun. 2017). Sobre o assunto, cf. KOLESKI, Fabio Lucio. Defesa da concorréncia na TV por
assinatura. 2010. Dissertagdo (Mestrado em Comunicagdo) — Faculdade de Comunica¢@o, Universidade de
Brasilia, Brasilia, 2010.

335 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo Administrativo n°
08012.003048/2001-31. Relator Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, julgado em 31.05.2006.
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Em parecer, a entdo SEAE, a SDE e a ProCade concluiram pela existéncia de poder
de mercado e possibilidade de abuso de posi¢io dominante pela Globosat*®.
Recomendaram a condenagdo da Globosat e a determinacdo de comercializagao a qualquer
operadora de TV por assinatura (em suma, a atribuicdo a Globosat de um dever de
contratar), divergindo apenas sobre no escopo desta comercializacdo. A SEAE opinou pela
venda do canal Sportv em bases nado-discriminatérias, com a finalidade de dotar as
operadoras de televisdo por assinatura ndo vinculadas ao sistema NET de condi¢des de
concorréncia. A SDE, por sua vez, também propds a venda do canal Sportv em bases nao-
discriminatorias, mas considerou procedente a sua vinculagao a compra do pacote de canais
Globosat (constituido pelos canais Sportv 1, Sportv 2, Globonews, GNT e Multishow), pois

este era o modelo de venda da Globosat as afiliadas da NET. Enfim, a ProCade recomendou

a comercializagdo do sinal dos eventos esportivos nacionais de primeira relevancia.

Em 31 de maio de 2006, a Globosat firmou um Termo de Compromisso de Cessacao
(TCC) no qual, dentre outros compromissos, obrigou-se a
negociar e contratar, de boa-fé, em termos e condigdes transparentes, objetivos e
nao-discriminatorios em relagdo aqueles praticados para o Sistema NET Brasil
de Distribuicao, considerado como um todo, com as Operadoras de TV por
Assinatura que ndo integrem o Sistema NET Brasil de Distribui¢ao
eventualmente interessadas, a distribuigdo da programacdo denominada
genericamente no mercado de televisdo por assinatura como ‘Canais Globosat’

(Sportv, Sportv 2, GNT, Multishow ¢ Globonews) (...) (Clausula 2.1, fls. 3464
do autos)

No item 2.1.B do TCC, estabeleceu-se que “a contratagdo devera, necessariamente,
englobar a totalidade dos Canais Globosat contemplados no item 2.1, (...)”, € 0 pagamento
de produtos pay-per-view de contetido esportivo de futebol deveria ser firmado de acordo
com um dos dois modelos preestabelecidos (minimo garantido com divisao de receitas ou
divisdo de receitas). Por fim, conforme a Clausula 8%, a obrigacao de negociar e contratar
(Clausulas 2.1 e 2.2) ficou vigente até 31 de dezembro de 2008 e, no tocante a clausula
2.3%¥7 que dispunha sobre o periodo a partir da temporada de 2009, o termo vigeu de 1° de

novembro de 2009 até 31 de dezembro de 2011.

336 Em especial, a SEAE entendeu ser extremamente dificil o acesso ao mercados, sendo “improvavel que um
novo canal esportivo premium, sem garantia de distribui¢ao pelas operadoras filiadas da Net Brasil, pudesse
entrar nesse segmento e reduzir a probabilidade de exercicio do poder de mercado da Globosat.”

37 Que tratou da “utiliza¢do, no territério brasileiro, com exclusividade, de direitos de exibi¢do no mercado
de TV por assinatura de (i) 3 (tré€s) dos 5 (cinco) principais torneios de futebol de interesse nacional, a saber.
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, Paulista e Carioca ("Principais Torneios"),
sendo que nao sera permitida a utilizagdo com exclusividade para uma mesma temporada de direitos relativos
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Nesse caso, ao contrario do que ocorreu no caso envolvendo a Directv e a TV Globo,
os canais Globosat foram considerados essenciais para os concorrentes da Globosat, pois a
programacao neles veiculada ndo poderia ser encontrada em outros canais. A existéncia de
efetiva essencialidade para ingresso no mercado e o interesse da Neo TV no oferecimento
de novo servico com base nos bens essenciais foram preponderantes para a decisdo,

demonstrando, mais uma vez, uma mistura de elementos estadunidenses e europeus.

Alguns casos julgados mais recentemente pelo Cade reavivaram a discussao sobre 0s
requisitos das essential facilities. Um deles tratou de um cartel internacional de
comercializagdo de memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory**®. Formado por
empresas do ramo de tecnologia®*’, a conduta, praticada entre 1998 e 2002, produziu efeitos
no Brasil. Em seu voto, o Conselheiro Relator Méarcio de Oliveira Jinior concluiu que a
essencialidade da DRAM para o funcionamento de diversos dispositivos era suficiente para
considera-la uma essential facility, o que agravou ainda mais a conduta:

Entendo que a memoéria DRAM ¢ essential facility para computadores,
televisores, laptops e quaisquer outros produtos acabados que dependam de
processamento de dados. Essa essencialidade do produto ¢ verificavel a partir de
quatro caracteristicas principais: (i) essencialidade para o publico, (ii)

essencialidade para a concorréncia, (iii) essencialidade que equivale a poder de
mercado, e (iv) essencialidade por conta das preferéncias do consumidor.>*

Um ponto importante para o presente trabalho foi o consideracao de que a memoria
DRAM constituia um padrao tecnoldgico (ainda que de facto, pois decorrente de grande
alcance na inddstria, nio de padronizagio intermediada por uma SSO)**!' que foi
gradualmente substituido por outro (a memoria DDR), sendo que o periodo de transi¢do
dessa substituicdo (2001-2002) coincide com o término das atividades do cartel. Ainda que
indiretamente, infere-se que o Conselheiro-Relator viu a padronizagdo de facto como capaz

de atribuir as empresas condenadas uma posi¢cao dominante.

ao Campeonato Brasileiro ¢ a Copa do Brasil; ou, a critério da COMPROMISSARIA, (ii) 2 (dois) dos 5
(cinco) Principais Torneios, ndo havendo, nesta hipdtese, restricdo a utilizagdo com exclusividade para uma
mesma temporada de direitos relativos ao Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.”

338 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo Administrativo
08012.005255/2010-11. Relator Conselheiro Marcio de Oliveira Junior, julgado em 23.11.2016.

339 Foram incluidas Elpida Memory, Inc., Mitsubishi Electric Corp., Nanya Technology Corporation, NEC
Corporation e Toshiba Corporation.

340 Vide voto do Conselheiro-Relator Marcio de Oliveira Junior, proferido em 23 de novembro de 2016.

3l “As  memoérias DRAM tém sido utilizadas em computadores pessoais (incluindo
PCs, notebooks e laptops), workstations, mainframes, calculadoras, GPSs (Global Positioning Systems),
consoles de videogame, gravadores digitais, impressoras e scanners ¢ a primeira delas foi langada pela Intel
em 1970, cuja disponibilizagdo comercial foi marcada pelo langamento da calculadora HP 9800. A partir da
metade da década de 70, essa memoria passou a ser um padrdo mundial dos equipamentos eletronico.” (Idem)



129

Ainda, em entendimento que vai na contramdo do cenario jurisprudencial
estadunidense, o Relator entendeu que qualquer bem possa ser tido como uma essential

facility, ndo somente infraestruturas ou “setores que possuam regulacdo estatal

especifica™*2,

Embora de forma mais sucinta, também a existéncia de grande restricao a entrada e
essencialidade de um bem (reflexo da identificada inelasticidade da demanda) levaram o
Conselheiro-Relator Gilvandro Vasconcelos de Aratijo a conclusdo de que a anestesia
hospitalar constituia uma essential facility, no caso dos Anestesiologistas do Estado do

Mato Grosso do Sul**:

No caso, a zona de seguranga ¢ ainda mais importante na atividade de anestesia,
com fortes barreiras a entrada e destacada inelasticidade da demanda. Pode-se
asseverar que a anestesia constitui verdadeira essential facility para o exercicio
das atividades hospitalares e deve evitar convergéncias monopolisticas.>**

Por fim, em um caso envolvendo empresas de telefonia fixa***, a Conselheira Ana
Frazdo levou em conta um dos requisitos desenvolvidos pelo caso estadunidense MCI (a
impossibilidade de duplicacdo) para identificar uma essential facility e o consequente dever

de contratar:

O raciocinio, alids, é semelhante ao ndo compartilhamento de essential
facility. Em regra, ndo sendo possivel uma solugdo estrutural para o problema,
dada a impossibilidade de o bem ser duplicado, a regulagdo exige que o acesso
aos bens essenciais seja garantido com precos e condi¢des que tornem viavel e
competitiva a atividade das empresas que deles dependem. No setor de
telecomunicagdes, essa obrigacdo estd prevista no art. 152 da Lei
9.472/1997. Isso, entretanto, ndo afasta a incidéncia da legislacdo antitruste,
caso haja o uso indevido do referido bem, que poderad ser punido como uma
recusa ilegitima ao dever de contratar.>4®

342 Nas palavras do Relator, “[a] doutrina da essential facility geralmente vem associada a setores de
infraestrutura ou a setores que possuam regulacéo estatal especifica, uma vez que a doutrina e a jurisprudéncia
internacionais tém invocado tal conceito apenas nesses setores (...). No entanto, ¢ de se observar que a
essential facility é, ainda que tautologicamente, aquilo que prové a essencialidade do bem/servigo final e faz
com que esse bem/servico final ndo seja til para a sociedade sem que a essential facility seja disponibilizada.”
(idem).

343 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo Administrativo n°
08012.002706/2009-25. Relator Conselheiro Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo, julgado em
19.08.2015.

344 Vide voto do Conselheiro-Relator Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo, proferido em 19 de agosto
de 2015.

34SBRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade). Processo Administrativo n°
08012.003918/2005-14. Relator Conselheiro Marcio de Oliveira Jr., julgado em 11.5.2015.

346 Vide voto-vogal da Conselheira Ana Frazdo, proferido em 11 de margo de 2015.
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Ao prosseguir em sua analise, a Conselheira concluiu que a empresa representada
havia abusado de sua posicdo dominante, posi¢ao esta obtida por meio da exploragdo de
uma infraestrutura essencial:

(...) é inequivoco que o fato de a representada saber exatamente os clientes que
tinham a inten¢do de mudar de operadora de telefonia, lhe permitia dificultar, de
forma anormal e a partir de uma vantagem decorrente apenas de sua condi¢do de
incumbente — e ndo da sua maior eficiéncia —, o estabelecimento da concorrente,
sem que tivesse de comprometer seus lucros. Essa possibilidade garantiu
vantagens extremamente relevantes a representada, que, como salientou o
Conselheiro Relator, ndo estavam disponiveis a nenhum outro agente do
mercado. De fato, o referido rastreamento s6 era possivel em razdo do controle
da infraestrutura de telefonia fixa daquela Regido pela concessionaria. Trata-se,

portanto, de caso classico de abuso de posi¢do dominante por parte do
incumbente titular da infraestrutura essencial.>*’

Como se vé das analises realizadas pelo Cade, a doutrina das essential facilities ja se
encontra integrada ao ordenamento brasileiro. Por meio dos julgados citados, nota-se que,
tal qual a Comissao e a Corte de Justica Europeias, o Cade absorveu os elementos fixados
pela jurisprudéncia estadunidense, interpretando-os conforme o ordenamento local — nao
obstante estes terem sido rejeitados pela Suprema Corte e por parcela consideravel da

doutrina daquele pais.

Ainda assim, salienta-se a existéncia de criticas a aplicacdo da doutrina das essential
facilities no Brasil. Segundo BROLIO GONGCALVES, a utilizagdo de solucdes “importadas”
de outros paises representa um risco a rigidez com que o direito concorrencial deveria ser
aplicado no Brasil, no qual hé o interesse em se evitar a concentragao econdmica, pois esta
“ndo proporcionaria (...) riqueza ou desenvolvimento nas areas econdmica e social”.>** A
solu¢do mais adequada seria a regulagdo e a supervisdo de bens essenciais por agéncias
reguladoras. Nas situagdes em que nao fosse possivel aplicar essa medida, o direito
concorrencial patrio deveria buscar solugdes a partir do abuso de poder econdmico e da

funcdo social da propriedade e do contrato.

Contudo, em fung¢do dos julgados do Cade analisados nesse trabalho, entende-se que,
ndo obstante a funcdo social da propriedade constitua um dos “ditames constitucionais”
orientadores da Lei n® 12.529/2011, em muitas situagdes, a doutrina das essential facilities

representa um caminho mais curto € mais originario do direito concorrencial, ja existindo

347 Idem.

38 Cf. GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 229.
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na autoridade concorrencial brasileira uma familiaridade com os objetivos propostos pela

doutrina.

Observa-se, no ambito do Cade, uma associacao do principio da funcao social da
propriedade a questdes de direito civil, conforme busca feita no sistema de Servico
Eletronico de Informagdes (SEI/Cade) a partir dos termos “fun¢do social do contrato” e
“fungio social da propriedade”**. Isso ocorre mesmo diante da constatagio por SALOMAO
FILHO de que, no Brasil, a fungdo social da propriedade oferece subsidio e possibilita a
aplicacdo da doutrina das essential facilities®®. De fato, a doutrina, em sua adaptagio

brasileira, engloba os elementos apresentados por BROLIO GONCALVES.

Assim, a conclusdo ¢ pela possibilidade da aplicacdo da doutrina das essential
facilities no Brasil, importando para a analise da autoridade antitruste brasileira a
identificacdo de uma situacao de extrema restri¢ao de acesso e essencialidade do bem em

questao.

4.2 Debates sobre a compatibilidade da propriedade intelectual com a doutrina das

essential facilities

Como visto, a doutrina das essential facilities tem natureza regulatdria, objetivando
direcionar a atuagdo de um proprietario (que, a principio, seria resguardada pela liberdade
de iniciativa) em prol da concorréncia. Isso possibilita a sua aplicagdo a qualquer situagdo
na qual o acesso a um bem proprietario seja imprescindivel para permanecer ou ingressar
em um mercado, reconhecendo-se assim caso em que a concorréncia se sobrepde ao
exercicio da livre iniciativa e dos direitos de propriedade. Conquanto existam dificuldades
em se equilibrar incentivos, a principio, essa priorizagdo coincide com o propoésito atual da

propriedade intelectual, isto €, o incentivo a inovagao para fomento concorrencial.

Nesse sentido, alguns fatores explicam o surgimento dessa adaptacao da doutrina das
essential facilities. Conforme FORGIONI, no século XXI, a partir da chamada Nova

Economia, o foco do comércio — que no século XX se resumia em petroleo, ago e mao de

349 Vide base de dados publica do sistema, disponivel no link
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pe
squisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id _orgao acesso_externo=0. A pesquisa foi realizada
em 01.01.2019 e compreendeu todos os documentos internos do Cade (excluiu-se o item “documentos
externos”) arquivados no SEI até entdo, que incluem votos, pareceres, notas técnicas, TCCs, dentre outros.
3%0 Cf. SALOMAO FILHO, Direito..., cit., p. 418-419.
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obra — passa a ser informac3o, tecnologia e conhecimento™!

. Ainda, PITOFSKY afirma que
a “novidade” da Nova Economia ¢ sua crescente dependéncia de produtos e servicos
fundados em ideias**2. H4 uma mudanca nas prioridades de investimento, crescendo em
importancia a propriedade de bens imateriais, o que leva a uma atribuicdo de poder
econOmico (e, por vezes, politico) muito maior aqueles que detém direitos de propriedade

intelectual®>.

De acordo com DREXL, uma caracteristica especial do cendrio acima descrito € que,
ao contrario do que ocorria no passado, quando os fabricantes desenvolviam sua propria
tecnologia para, entdo, implementé-la em seus produtos, hoje esses fabricantes tendem a
adquirir tecnologias oferecidas e fornecidas por empresas especializadas, localizadas no

354

mercado tecnologico a montante””. Nesse contexto, a questao do acesso a essas tecnologias

se torna cada vez mais relevante.

Dai, tem-se que a oponibilidade do direito de exclusividade ndo pode ser absoluta.
Entende-se que a atribuicdo de poder econdémico pelo direito de exclusividade possa
ocasionar em distor¢do, ¢ nido fomento, do jogo concorrencial®>, resultado oposto ao
incentivo tradicionalmente esperado da propriedade intelectual. Em reconhecimento a esse
potencial efeito negativo, comportamentos abusivos por parte dos titulares podem ser

fundamento para a restri¢do dos direitos de propriedade intelectual®,

351 Cf. FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 8.ed. rev., atual. e ampl. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, pp. 317-18.

332 Cf. PITOFSKY, Robert. Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New
Economy. Berkeley Tech. Law Journal, n. 16, 2001, p. 536. Basta ver que, em 2017, as cinco maiores
companhias (de acordo com informagdes da S&P Dow Jones Indices), sdo Apple, Alphabet (holding da
Google), Microsoft, Amazon e Facebook, cujo negdcio principal esta relacionado a bens imateriais (TAPLIN,
Jonathan. Is It Time to Break Up Google? New York Times, 22 abr. 2017. Disponivel em
https://www.nytimes.com/2017/04/22/opinion/sunday/is-it-time-to-break-up-google.html. Acesso em: 18-
06-2017).

333 Nesse sentido, Paula Forgioni: “Na Nova Economia, os detentores dos direitos de propriedade intelectual
determinam quem utilizard e controlard os mais importantes ativos da sociedade, ou seja, quem e de que
forma podera dispor desses bens” (Os fundamentos... cit., p. 318.).

354 DREXL. Anticompetitive stumbling stones... cit., p. 514.

3% Ibid., p. 320.

336 Como exemplo, o acordo TRIPS, em seu artigo 8, paragrafo 2°, dispde que “poderdo ser necessarias
medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para
evitar o recurso a praticas que limitem de maneira injustificavel o comércio ou que afetem adversamente a
transferéncia internacional de tecnologia”. Contudo, admite-se que nem todos os paises signatarios adotam
sangoOes nesse sentido.
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No Capitulo 2, viu-se que a vinculagao da implementacdo de padrdes tecnologicos
ao licenciamento de componentes patenteados resulta em um afunilamento de potenciais

substitutos dessas patentes — isto quando existem substitutos.

Em outras palavras, uma patente que, antes de sua inclusdo em um padrao, tinha um
valor limitado, pode se tornar altamente valiosa (no sentido de que o poder de barganha do
detentor da patente se torna mais forte) se o endosso da SSO levar a investimentos
substanciais em tecnologias especificas, dificultando a substituicdo do padrao em funcao

do alto custo envolvido nesse processo>>’.

Portanto, mesmo que a aplicagdo inicial da doutrina das essential facilities tenha se
voltado a bens fisicos monopolizados, algumas situagdes de restricio de acesso a bens

intelectuais poderiam motivar a imposic¢ao de dever de compartilhamento.

4.2.1 Contexto estrangeiro

E nitido que o nivel de aceitagdo da doutrina das essential facilities varia entre as

diversas jurisdi¢des®>®

. Nos Estados Unidos, pais tido como o ber¢o do conceito de essential
facilities, a aplicacdo da doutrina a institutos da propriedade intelectual encontra muita

resisténcia por parte da doutrina e da jurisprudéncia.

Essa cautela ja existente em relagdo a aplicacdo da doutrina para bens fisicos ¢
potencializada no caso da propriedade intelectual. A principal critica € que o licenciamento

compulsorio pautado na doutrina das essential facilities ¢ incompativel com o proposito de

357 Cf. SIMCOE, Timothy S.; SHAMPINE, Allan L. Economics of Patents and Standardization: Network
Effects, Hold-up, Hold-out, Stacking. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). The Cambridge Handbook of
Technical Standardization Law — Competition, Antitrust and Patents. Cambridge: Cambridge University
Press, 2017, p. 105.

358 Cf. PITOFSKY, Robert; PATERSON, Donna; HOOKS, Jonathan. The Essential Facilities Doctrine under
United States Antitrust Law. Antitrust Law Journal, n. 70, abr./2010, p. 444. Vide também NESTER,
Alexandre Wagner. Teoria das Essential Facilities e Propriedade Intelectual. In: MOREIRA, Egon
Bockmann; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (coord.). Direito concorrencial e regulagdo econémica. Belo
Horizonte: Forum, p. 109-128, 2010; ULLRICH, Hanns. Mandatory Licensing Under Patent Law and
Competition Law: Different Concerns, Complementary Roles. In: HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (eds.).
Compulsory Licensing — Practical Experiences and Ways Forward. MPI Studies on Intellectual Property and
Competition Law, vol. 22. Heidelberg: Springer, p. 333-376, 2015; LIPSKY IJr., Abbott B.; SIDAK, J.
Gregory. Essential Facilities. Stanford Law Review, vol. 51, n. 5, p. 1187-1249, Maio/1999; ¢
HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark D.; LEMLEY, Mark A. Unilateral Refusals to License in the US.
Stanford Law and Economics Olin  Working Paper, n. 303, 2005. Disponivel em:
<http://ssrn.com/abstract=703161>. Acesso em: 01 set. 2015.
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incentivo a inovagdo, por criar um ambiente propicio a proliferacio de condutas

oportunistas (fiee riding)*>°.

A logica estadunidense ¢ a de que, no limite, quanto mais inovadora e Unica fosse
uma criagdo intelectual, mais necessdria e valiosa ela se tornaria. Por outro lado, tal situagdo
também aumentaria proporcionalmente a dificuldade de se reproduzir essa criagdo ou

desenvolver algo semelhante.

Se, conforme preconizado pela doutrina das essential facilities, o conjunto
“necessidade-dificuldade de acesso” for suficiente para obrigar o compartilhamento, muitas
tecnologias inovadoras poderiam ser acessadas por agentes que em nada contribuiram para
o seu desenvolvimento, retirando-se dos legitimos criadores a vantagem competitiva
garantida pelo monopolio juridico temporario do bem imaterial. Assim, a incerteza gerada
pela possibilidade de aplicacdo da doutrina esvaziaria os incentivos proporcionados pela

propriedade intelectual®°.

De novo, retoma-se a percepgao da aplicacdao da doutrina das essential facilities ser
influenciada por fatores politico-ideoldgicos. No caso da propriedade intelectual, FORGIONI

13

observa que as discussdes sobre nivel de protegdo ou extensdo dos direitos ‘¢

eminentemente politica, pois relacionada aos interesses comerciais dos paises.”*¢!

Nesse aspecto, o entendimento europeu difere do estadunidense. Curiosamente,
embora existam diversos casos envolvendo infraestruturas fisica (Stena Sealink,
Telefonica, Deutsche Telekom), alguns dos casos europeus mais emblematicos no tocante
a aplicacdo da doutrina das essential facilities tratam de propriedade intelectual. Sdo eles

os casos Magill’%? e IMS Health®%.

No caso Magill, a empresa Magill TV Guide Ltd (“Magill”) tentou publicar um guia
de televisdo semanal completo, mas foi impedida de fazé-lo pelas operadoras de televisao

Radio Telefis Eireann (“RTE”), Independent Television (“ITV”) e British Broadcasting

359 Cf. HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark D.; LEMLEY, Mark A. Unilateral Refusals to License in the
US. Stanford Law and Economics Olin Working Paper, n. 303, 2005. Disponivel em:
<http://ssrn.com/abstract=703161>. Acesso em: 01 set. 2015, p. 25.

360 Cf. LIPSKY Jr., Abbott B.; SIDAK, J. Gregory. Essential Facilities. Stanford Law Review, vol. 51, n. 5,
maio/1999, p. 1219-1220.

361 FORGIONI. Fundamentos..., p. 313.

3622 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justica Europeia. Processos C-241/91 P e 242/91 P, julgados em 6 de abril
de 1995.

363 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justica Europeia. Processo C-418/01 - IMS Health, julgado em 29 de abril
de 2004.
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Corporation (“BBC”), que obtiveram medidas judiciais inibitorias proibindo a publicacao

de listas semanais de suas programacoes.

Na ¢época, ndo existiam, no mercado na Irlanda ou na Irlanda do Norte, guias
semanais de programacdo televisiva que cobrissem diversos canais. Cada estacdo de
televisdo publicava um guia de televisdo que cobria exclusivamente os seus proprios
programas e reclamava, conforme a legislacdo irlandesa e do Reino Unido, a protecao de
direitos de autor para esse conteudo, a fim de impedir a sua reprodugao por terceiros. Assim,
a RTE publicava o seu proprio guia semanal de televisdo, e a ITV o fazia por meio da

Independent Television Publications Ltd (“ITP”’), uma empresa criada para esse fim.

Diante disso, em 4 de Abril de 1986, a Magill apresentou uma representacdo a
Comissao Europeia, pleiteando a declaracdo de que a ITP, RTE e a BBC abusaram da sua
posicdo dominante ao se recusarem a conceder licengas para a publicacdo de suas
respectivas programagdes semanais. Apos analise, a Comissao proferiu uma decisdo em 21
de dezembro de 1988, na qual entendeu ter sido violado o artigo 86 do Tratado Constitutivo
da Comunidade Economica Europeia®®* e ordenou as trés organiza¢des que fornecessem,
conforme solicitagdo e de forma ndo discriminatoria, acesso por terceiros as suas listas
individuais antecipadas de programas semanais, permitindo a reproducao dessas listas por
essas partes. Também se pontou que os royalties solicitados em contrapartida ao acesso

deveriam ser razoaveis.

A RTE e a ITP buscaram a revisao judicial da decisdo, sem obter sucesso em primeira
instancia. Portanto, pleitearam a anulacao da decisao da Comissdo pela Corte de Justica
Europeia, argumentando, dentre outras questdes, que o titular de um direito de propriedade

intelectual ndo tem a obrigacdo de justificar a sua recusa em conceder uma licenga.

De sua parte, a Corte de Justica Europeia identificou (i) a existéncia de posi¢ao

dominante por parte da RTE e da ITP; (ii) a inexisténcia de reais ou potenciais substitutos;

364 «Article 86

1. In the case of public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive
rights, Member States shall neither enact nor maintain in force any measure contrary to the rules contained
in this Treaty, in particular to those rules provided for in Article 12 and Articles 81 to 89.

2. Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest or having the character
of a revenue-producing monopoly shall be subject to the rules contained in this Treaty, in particular to the
rules on competition, in so far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in
fact, of the particular tasks assigned to them. The development of trade must not be affected to such an extent
as would be contrary to the interests of the Community.

3. The Commission shall ensure the application of the provisions of this Article and shall, where necessary,
address appropriate directives or decisions to Member States.”.
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(ii1) a auséncia de justificativa para a recusa; (iv) a possibilidade do titular reservar para si
um mercado a jusante e (v) a possibilidade da recusa impedir o surgimento de produtos nao
oferecidos pelo titular e para os quais existe demanda em potencial. Portanto, ndo deu
provimento aos recursos apresentados pela RTE e pela ITP e, em decisdo de 6 de abril de

1995, manteve a decisdo da Comissao.

O outro caso enfrentado foi o IMS Health. A IMS Health GmbH (“IMS Health”) era
uma empresa que fornecia aos laboratorios farmacéuticos dados relativos as vendas
regionais de produtos farmacéuticos na Alemanha, formatadas com base em estruturas
modulares constituidas de 1860 modulos ou 2847 mddulos (derivada da primeira estrutura),

cada um deles correspondente a uma area geografica determinada.

Em 27 de outubro de 2000, a IMS Health obteve do judiciario alemao (Landgericht
Frankfurt am Main) uma medida liminar proibindo a empresa Pharma Intranet Information
AG (“PII”), criada por ex-diretor da IMS Health, de utilizar estruturas com 1860 ou 3000
modulos, semelhantes as utilizadas por ela. A PII foi posteriormente adquirida pela NDC
Health GmbH & Co. KG (“NDC”), e a decisdo proibitdria se estendeu a ela. Essa decisdo
da Landgericht foi, ainda, confirmada em instancia superior pela Oberlandesgericht

Frankfurt am Main com base em protecao do conteudo da IMS Health por direito autoral.

Assim, em 19 de dezembro de 2000, a NDC apresentou representacdo perante a
Comissao Europeia contra a IMS Health, alegando que a recusa de licenga constituia uma
violagdo ao artigo 82 do Tratado Constitutivo da Comunidade Econémica Europeia. Em 3
de julho de 2001, a Comissdao concluiu que a situacdo apresentava ‘“‘circunstancias
excepcionais”, pois a estrutura de 1860 modulos criada pela IMS Health havia se tornado
um padrio de facto no mercado pertinente. Assim, a recusa, sem justificativa objetiva, ao
acesso a esta estrutura poderia eliminar a concorréncia no mercado em questdo, pois, sem

ela, seria impossivel permanecer ou ingressar nesse mercado.

Diante disso, a Comissao ordenou a IMS Health que concedesse a todas as empresas
presentes no mercado dos servigos de fornecimento de dados sobre as vendas regionais na
Alemanha uma licenga de utilizagao da estrutura de 1860 modulos. A IMS Health pleiteou,
em 6 de agosto de 2001, a anulacdo dessa decisdo, tendo-lhe sido negado provimento em

primeira instancia.
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Ocorre que o processo da IMS Health contra a NDC continuou na Alemanha, o que
motivou a Corte local a submeter algumas questdes prejudiciais a Corte de Justica Europeia
referentes a interpretacdo do artigo 82 do do Tratado Constitutivo da Comunidade

365

Econdmica Europeia’®. A Corte de Justica Europeia, avaliando o precedente criado pelo

caso Magill, entendeu que:
(...)in order for the refusal by an undertaking which owns a copyright to give
access to a product or service indispensable for carrying on a particular business
to be treated as abusive, it is sufficient that three cumulative conditions be
satisfied, namely, that that refusal is preventing the emergence of a new product

for which there is a potential consumer demand, that it is unjustified and such as
to exclude any competition on a secondary market.3%

Quanto ao requisito de criagdo de um produto novo, a Corte interpretou um outro
precedente (caso Bronner’®’), concluindo que bastava que um mercado potencial, ou
mesmo hipotético, possa ser identificado. Isso ocorreria desde que existisse, para os
produtos ou servicos indispensaveis, uma procura efetiva pelas empresas que decidem

exercer a atividade para a qual aqueles so indispensaveis>®®

. No caso, importaria saber se
a estrutura de 1860 modulos constituia, a montante, um elemento indispensavel ao
fornecimento, a jusante, de dados relativos as vendas de produtos farmacéuticos na

Alemanha®®.

Nesse sentido, espelhando-se o que foi decidido no caso Magill, foram estabelecidos
os seguintes critérios para identificagdo de abuso de posi¢ao dominante: (i) a empresa que
pede a licenca tem a intengdo de oferecer, no mercado de fornecimento de dados em causa,

produtos ou servigos novos que o titular do direito de propriedade intelectual ndo oferece e

365 Os questionamentos feitos pela corte alema foram os seguintes: “1) O artigo 82.° CE deve ser interpretado
no sentido de que o facto de uma empresa detentora de uma posi¢do dominante no mercado que recusa
celebrar um contrato de licenga relativo a utilizagdo de uma base de dados, protegida por direitos de autor,
com uma empresa que pretendia entrar no mesmo espago e tipo de mercado, se a parte contraria no jogo do
mercado, ou seja, os potenciais consumidores, recusarem os produtos que ndo fazem uso da base de dados
protegida porque se adaptaram a utilizacdo de produtos compativeis com a base de dados protegida, constitui
um comportamento abusivo?

2) E relevante, para averiguar do comportamento abusivo da empresa detentora da posicio dominante,
determinar em que medida os colaboradores da parte contrdria no jogo da concorréncia participaram no
desenvolvimento da base de dados?

3) E relevante, para averiguar do comportamento abusivo da empresa detentora da posi¢do dominante, o
montante das despesas de reconversdo (em especial, os custos de reconversao) que suportariam os
consumidores que até agora usavam o produto da empresa detentora da posicdo dominante, se no futuro
passassem a usar o produto de uma empresa concorrente que nao utiliza a base de dados?”

366 Paragrafo 38 da decisdo.

367 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justica Europeia. Processo C-7/97, julgado em 26 de novembro de 1998.
3% Paragrafo 44 da decisio.

3% Paragrafo 46 da decisio.
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para os quais existe uma procura potencial por parte dos consumidores; (ii) a recusa nao
pode ser justificada objetivamente; e (iii) a recusa poderia reservar ao titular do direito de
propriedade intelectual o mercado do fornecimento dos dados relativos as vendas de
produtos farmacéuticos no Estado-Membro em causa, excluindo toda a concorréncia

neste’”°.

A aplicagio a propriedade intelectual culminou no caso Microsof’’!, no qual esta
pleiteou a Corte de Justica Europeia a anulacdo de decisdao da Comissao Europeia que
concluiu pela pratica de infragdes concorrenciais e determinou a aplicagdo de medidas

corretivas®’2.

Neste caso’’, a Microsoft negou o acesso da empresa Sun Microsystems a
informacdes necessarias a interoperabilidade com o programa operacional Windows, o que
impedia a Sun Microsystems de desenvolver e distribuir programas que concorriam com
os da Microsoft. A Comissao Europeia concluiu que a Microsoft deveria ser forgada a
compartilhar as informagdes requeridas pela Sun Microsystems, ou que fossem necessarias
a qualquer outro agente interessado em desenvolver produtos que competissem com os da
Microsoft, ainda que o produto ndo existisse de fato e fosse apenas hipotético. A Comissao
reconheceu que sua decisdo pode exigir da Microsoft que se abstenha de exercer
plenamente seus direitos de propriedade intelectual, mas tal restri¢ao seria justificada pela

necessidade de por termo ao abuso.

Posteriormente, esse entendimento foi confirmado pela Corte de Justica Europeia”.
Tal qual o caso IMS Health, a Corte entendeu que “circunstancias excepcionais” poderiam
motivar o entendimento de que o exercicio do direito exclusivo pelo titular do direito de
propriedade intelectual deu origem a um abuso. De forma a assegurar o interesse publico e

manter uma concorréncia efetiva no mercado, essas circunstancias permitiram a invasao do

370 paragrafo 52 da decisdo.

371 Processo T-201/04 da Corte de Justica Europeia, julgado em 17 de setembro de 2007 e Processo COMP/C-
3/37.792 da Comissao Europeia, decidido em 24 de margo de 2004.

372 Importante notar que, na mesma época, a Microsoft também enfrentou nos Estados Unidos um processo
judicial de cunho concorrencial (United States v. Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001)), que
terminou em acordo com o DOJ.

373 UNIAO EUROPEIA. Comissdo Europeia. Processo COMP/C-3/37.792 — Microsoft, decidido em 24 de
maio de 2004.

374 UNIAO EUROPEIA. Corte de Justica Europeia. Processo T-201/04, julgado em 17 de setembro de 2007.
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direito exclusivo do titular do direito de propriedade intelectual, obrigando-o a conceder

licengas a terceiros que pretendam entrar ou permanecer nesse mercado®”.

Na visao da Corte, as seguintes circunstancias deveriam ser consideradas
particularmente excepcionais: em primeiro lugar, a recusa se refere a um produto ou servigo
indispensavel ao exercicio de uma atividade especifica num mercado adjacente ao do titular
da propriedade intelectual; em segundo lugar, a recusa se da de forma a excluir qualquer
concorréncia efetiva nesse mercado adjacente; em terceiro lugar, a recusa impede o

surgimento de um novo produto para o qual existe demanda potencial®’®.

Sobre esse ultimo requisito, a Corte disse ainda que seria primordial a identificacdo
de duas fases diferentes de produgao e interliga-las, na medida em que o produto a montante
¢ indispensavel para o abastecimento do produto a jusante. Contudo, seria suficiente que
um mercado potencial ou mesmo um mercado hipotético pudesse ser identificado.
Preenchidos os requisitos, o titular de propriedade intelectual s poderia recusar o

licenciamento caso apresentasse uma justificativa objetiva para tanto.

Especificamente, a Corte reconheceu que no mercado de sistemas operativos para
servidores de grupos de trabalho, o acesso a “informacdes relativas a interoperabilidade”
deve ser considerado indispensavel, principalmente porque a interoperabilidade “is of
significant competitive importance in that market, even if their lack of availability leads to

competition being eliminated only gradually and not immediately.”*””

Vale destacar que as situacdes expostas nos casos Magill, IMS Health e Microsoft
sdo semelhantes as dos casos envolvendo patentes essenciais Samsung e Motorola, tratados
no Capitulo 2. Nestes, o objetivo dos titulares de patentes essenciais também era a obtengao
de medidas inibitorias para impedir demais agentes de utilizarem seus bens imateriais.
Ocorre que vedar o acesso a tais patentes (resultado direto das medidas inibitorias) estd em
desacordo com os compromissos prévios de licenciamento assumidos perante as SSOs, que
existem precisamente em fun¢do da essencialidade dessas patentes. Igualmente, a Corte de
Justica Europeia identificou nos casos de essential facilities um dever implicito de

compartilhamento, que independe da vontade do titular/detentor do bem e impede a

375 Paragrafo 6 da decisdo.
376 Idem.
377 Paragrafo 7 da decisdo.
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vedacao de acesso por meio de medidas inibitérias. Percebe-se uma influéncia da logica

adotada nesses casos aos posteriores casos de patentes essenciais.

Face a importancia dos casos acima mencionados, COLANGELO € PARDOLESI chegam
a identificar a doutrina das essential facilities como a principal ferramenta antitruste para a

supervisio da propriedade intelectual na Unido Europeia®’s.

Como se nota, a doutrina das essential facilities foi aplicada com muito mais
consisténcia e uniformidade no contexto da Unido Europeia do que nos Estados Unidos,

onde a sua sobrevivéncia, diante do caso Trinko, parece incerta.

Embora exista uma cautela em relagio ao tratamento da propriedade intelectual®”,
visando principalmente a preservacao do incentivo a inovagao, o entendimento europeu ¢
o de que, excepcionalmente, um agente em posi¢cdo dominante tem o dever de compartilhar
com terceiros os insumos essenciais detidos por ele, que acaba por limitar (ou balizar) o

comportamento do agente dominante no tocante ao exercicio da sua livre iniciativa.

Tal como no caso da aplicacdo da doutrina das essential facilities a bens fisicos, a
jurisprudéncia analisada sugere que o preceito da competi¢do pelo mérito tem um peso
importante, traduzindo-se na restricdo da liberdade dos agentes detentores de posicao
dominante para que se possa fomentar a concorréncia. Segundo LAMPING, diante da
inexisténcia de alternativas potenciais ou reais capazes de permitir a concorréncia pelo
mérito com prospectos suficientes de sucesso, deve-se acatar a presuncao de obstrucao a

concorréncia.’%

4.2.2 Contexto brasileiro

Ao contrario do que ocorre nos Estados Unidos, ndo ha no Brasil uma rejei¢ao

expressa da aplicagdo da doutrina das essential facilities a institutos da propriedade

378 Cf. COLANGELO, Giuseppe; PARDOLESI, Roberto. Intellectual Property, Standards, and Antitrust: A
New Life for the Essential Facilities Doctrine? Some Insights from the Chinese Regulation. In: Kritica -
Essays on Intellectual Property. vol. 2. Disponivel em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2758892>. Acesso
em: 18-06-2017, p. 3.

37 Algo criticado em ULLRICH, Hanns. Mandatory Licensing Under Patent Law and Competition Law:
Different Concerns, Complementary Roles. In: HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (eds.). Compulsory
Licensing - Practical Experiences and Ways Forward. MPI Studies on Intellectual Property and Competition
Law, vol. 22. Heidelberg: Springer, 2015, p. 364.

380 Cf. LAMPING, Matthias. Refusal to Licence as an Abuse of Market Dominance: From Commercial
Solvents to Microsoft. In: HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (eds.). Compulsory Licensing - Practical
Experiences and Ways Forward. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, vol. 22.
Heidelberg: Springer, 2015, p. 125.
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intelectual. Em paralelo, uma revisao bibliografica acerca do tema levou a conclusdo de
que a aplicagdo da doutrina a propriedade intelectual é possivel e vidvel no Brasil.**!,
especialmente pela previsdo de ilicitude no abuso dos direitos de propriedade intelectual
pela Lei n° 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), em seu art. 68, caput, e pela Lei n°
12.529/11 (Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia), nos arts. 36, §3°, incisos

XIV e XIX, e 38, IV, a.

De forma semelhante ao que ocorre com os bens fisicos, esse aparente acolhimento
ndo se reflete em casos concretos de aplicacdo. Considerando o nimero reduzido de casos
em que se abordou a doutrina das essential facilities para o compartilhamento de bens
fisicos (conforme debatido brevemente no item anterior), ¢ compreensivel que o volume
seja ainda menor para a propriedade intelectual. Inclusive, seria razoavel enxergar esse
resultado como heranga da cautela exercitada pela jurisprudéncia e doutrina europeia e
estadunidense — uma vez que, em fungdo da inexperiéncia brasileira no tratamento do tema,

geralmente se recorre a referéncias estrangeiras.

De toda sorte, ndo se verificam empecilhos para a aplicacdo da doutrina a propriedade
intelectual, seja via Poder Judiciario, seja pelo Cade. Do ponto de vista constitucional, tanto
o principio da func¢do social da propriedade, quanto a possibilidade de intervencao estatal
regulatoria permitiriam a aplicacdo a qualquer bem econdmico, inclusive a propriedade

intelectual.

Ao pontuar que a doutrina das essential facilities tem respaldo no principio da fun¢ao
social da propriedade, SALOMAO FILHO destaca que, “talvez de forma primordial”, o
principio se refere “a propriedade dos bens de produgao, isto ¢, ao exercicio do poder de

controle empresarial. Nesse caso, a fun¢do social significa a utilizagdo dos bens em

381 Como exemplos, cf. BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a aplicacéo da doutrina das essential facilities
a Propriedade Intelectual. 2005. Disponivel em: <www.denisbarbosa.addr.com/essential.doc>; BARROS,
Marcelle Franco Espindola; BARROS, Guilherme Freire de Melo. O antitruste na recusa de licenciar direitos
da propriedade intelectual: o desafio de conciliar protegdo a concorréncia e estimulo a inovagdo. In: XX7I/
Encontro Nacional CONPEDI, 2014, Floriandpolis. (Re)pensando o direito: desafios para construgdo de
novos paradigmas, 2014;. FARIA, Isabela Brockelmann. Consideragdes sobre essential facilities e standard
essential patents nas guerras de patentes de TI. Revista de Defesa da Concorréncia, v. 2, n. 1, p. 89-105,
2014; KUBRUSLY, Claudia Tosin. Direito antitruste e propriedade intelectual: anélise concorrencial dos
acordos de licenga e da recusa de licenciar. 2008. Dissertagao (Mestrado em Direito) — Faculdade de Direito,
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2008; NESTER, Alexandre Wagner. Teoria das Essential Facilities e
Propriedade Intelectual. In: MOREIRA, Egon Bockmann; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (coord.). Direito
concorrencial e regula¢do econémica. Belo Horizonte: Forum, p. 109-128, 2010; e ROSENBERG, Barbara.
Patentes de medicamentos e o comércio internacional: os parametros do TRIPs e do direito concorrencial
para a outorga de licengas compulsorias. 2004. Tese (Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito,
Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2004.
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beneficio de terceiros*?, traduzindo-se na viabiliza¢do das atividades dos demais agentes

econdmicos em um ambiente concorrencial >3

Esse entendimento estd em consondncia com a jurisprudéncia e a doutrina
desenvolvidas acerca da aplicacdo europeia da doutrina das essential facilities, que confere
ao agente monopolista o dever de se comportar como se atuasse em regime de concorréncia,
no contexto da responsabilidade especial dos detentores de posicdo dominante, como se

vera com mais detalhes em item posterior.

4.3 Elementos da imposi¢ao de licenciar patentes essenciais a partir da doutrina das

essential facilities

Uma vez estabelecidas as caracteristicas das patentes essenciais que as diferenciam
da propriedade intelectual em geral (em especial, de patentes ndo essenciais) € expostos 0s
marcos doutrinarios e jurisprudenciais da doutrina das essential facilities para bens
materiais € imateriais, passa-se a uma analise dos elementos a serem considerados quando

da sua aplicagdo a casos envolvendo o licenciamento de patentes essenciais.

Por ndo haver presungdo de monopdlio econdmico no tocante a propriedade
intelectual, e inexistindo ainda a presuncao ilicito a partir da obten¢do de poder economico

e posi¢cdo dominante, a supervisdo concorrencial depende da anélise caso a caso.

Entende-se que uma intervencdo concorrencial generalizada incentivaria
comportamentos oportunistas (free riding) por parte de nao titulares de propriedade
intelectual, desencorajando investimentos em inovacgao e, por consequéncia, prejudicando
o objetivo central da propriedade intelectual. Uma situacdo a ensejar o escrutinuo do direito
da concorréncia seria a constatacido de uma grande dependéncia, por parte dos demais
agentes econdmicos, em relacdo a uma patente, bem como um ambiente no qual a
substitui¢do desta patente por outra solu¢do técnica (patenteada ou ndo) fosse

extremamente dificil.

Porém, como ja levantando, o direito patentario se volta ao combate da concorréncia

pela imita¢do, mediante a intensificagdo da concorréncia pela substitui¢do. Por isso, em

382 SALOMAO FILHO, Direito..., cit., p. 418-419.
33 Cf. SALOMAO FILHO, Direito..., cit., p. 422.
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geral, a relagdo de dependéncia nao ¢ facilmente comprovada. Dai a possibilidade de
rejeicdo a aplicacdo da doutrina das essential facilities a propriedade intelectual,

contextualizada no item anterior.

De outro lado, a depender do grau de dominancia do padrdo tecnologico, a
padronizag¢do pode conferir as patentes um status de infraestrutura, com efeitos proximos a
um monopolio natural®®*. Segundo MAIR, a verificagio dessa caracteristica envolve a
analise de elementos como: se o bem ¢ intermediario, ndo-rival, genérico e insubstituivel
(se existe demanda); se os custos de substitui¢do sdo altos; se os indices de inovagao
relativos aquele bem sdo baixos (indicando pouca chance de o bem poder ser substituido
no futuro); se a trajetéria da inovacao depende de patente preexistente; e se as preferéncias

dos consumidores sdo concentradas, e ndo fragmentadas®®.

Nessa logica, verifica-se uma redugao das alternativas tecnologicas a medida que um
padrao tecnoldgico de compatibilidade (com objetivo de interoperabilidade) se torna
amplamente difundido e adotado. Os efeitos de rede existem quando a utilidade (e o valor)
do uso de uma rede aumenta conforme o aumento do numero de seus usuarios —

coincidindo, portanto, com o proposito de difusao do padrao técnico.

Isso faz com que a competi¢do nas industrias de rede conduza a dominancia de um
unico agente, dai a ser conhecida como concorréncia do tipo winner takes most, ou até
mesmo winner takes all. Por isso, em setores dotados de efeitos de rede, a principio, a

competi¢io se d4 pelo mercado, nio no mercado, como nas indstrias tradicionais.*%

Isso esta de acordo com a ideia de que, na propriedade intelectual, a essencialidade
de uma essential facility se traduz como uma impossibilidade de os concorrentes optarem
por alternativas tecnologicas ou inventarem em torno da propriedade existente, “situagao
que ¢ muito provavel quando o direito protegido torna-se padrdo ou quando a

interoperalidade é necessdria para que a empresa permaneca ou entre no mercado”.*%’

Observa-se que a linguagem utilizada em politicas de propriedade intelectual de duas

das mais importantes SSOs em matéria de tecnologia — o ETSI e o IEEE — sugere um

384 Cf. MAIR, Carl. Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open
access. Utrecht Journal of International and European Law, vol. 32, n. 82, p. 59-88, 2016.

385 Idem.

386 Cf. SAITO, Leandro. Desafios da intervengdo antitruste em industrias de rede. Revista de Defesa da
Concorréncia, n. 1, maio/2013, p. 205-206.

37 GONCALVES, 4 obrigatoriedade..., cit., p. 219.
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alinhamento aos objetivos propostos pela doutrina das essential facilities. De fato, a
garantia de acesso as patentes essenciais ¢ tida como fundamental para o sucesso da
padronizagdo e, por isso, exige-se o licenciamento de forma ampla e irrevogéavel ou,

alternativamente, a completa auséncia do exercicio de exclusividade, conforme abaixo:

6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or
TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the
Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within
three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant
irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”)
terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized
components and sub-systems to the licensee's own design for use in
MANUFACTURE;

- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.3® (grifos nossos)

6.2 Policy

(..)
The licensing assurance shall be either:

a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will
not enforce any present or future Essential Patent Claims against any
person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or
importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent
Claims for use in conforming with the IEEE Standard; or,

b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential
Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis
without compensation or under Reasonable Rates, with other reasonable terms
and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to
make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant
Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming
with the IEEE Standard. An Accepted LOA that contains such a statement
signifies that reasonable terms and conditions, including without
compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a
license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking
to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy*®.

Como se nota, um diferencial da politica do IEEE ¢ a disposi¢ao acerca de quais
situagdes poderiam ensejar as chamadas “Ordens Proibitorias”, que sao medidas judicias
proibitérias de natureza liminar e definitiva*®’. Trata-se de uma evidente restrigio do direito

de exclusividade do titular de patentes essenciais.

Reconhece-se que a principal barreira enfrentada na aplicagdo da doutrina das

essential facilities advém da fluidez de requisitos para a imposi¢ao de compartilhamento.

388 Clausula 6, item 6.1, da Intellectual Property Rights Policy do ETSI.
39 Clausula 6.2 da Standards Board Bylaws do 1EEE.
3% Idem nota acima.
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De fato, a partir dos casos analisados, MAURER € SCOTCHMER entendem que as autoridades
concorrenciais, tribunais e doutrina especializada costumam evitar essa discussio!.
Contudo, a definicdo de certos elementos estruturantes ¢ imprescindivel para a propria
existéncia da doutrina das essential facilities, especialmente no tocante a propriedade

intelectual e as patentes essenciais.

Com isso em mente, buscou-se definir uma aplicagao funcional a partir de certos
elementos para que seja determinado o dever de compartilhamento de patentes essenciais,
partindo-se do apanhado de casos examinados e da andlise feita pela doutrina especializada
e fazendo-se as adaptagdes necessarias para que o caso especial dessas patentes seja

devidamente contemplado.
4.3.1 Criagao de sinergias decorrentes do compartilhamento

Diante da avaliacdo de que a defini¢do de critérios para a aplicagdo da doutrina das

essential facilities é algo nebuloso, MAURER e SCOTCHMER>"?

propuseram o retorno ao foco
estabelecido pelo caso United States v. Terminal Railroad Association que, segundo o0s
autores, pautou-se pela criagdo de sinergias decorrentes do compartilhamento. Nesse
pioneiro caso estadunidense, conforme discutido no Capitulo 3, o compartilhamento de
linhas e terminais de saida de St. Louis possibilitou beneficios para os consumidores, que
puderam aproveitar a eficiéncia gerada pela unificacao do controle dessas linhas e terminais

sem incorrerem em precos de monopolio.

Assim, para MAURER e SCOTCHMER, o objetivo das regras de acesso aberto, quando
fixadas pelo direito concorrencial, seria a utilizacdo do compartilhamento para se gerar
sinergias que resultem em ganhos de bem-estar para o consumidor, como redugado de custos

ou aumento da qualidade®®.

Sob essa logica, o compartilhamento seria a regra quando possivel a criagao de
sinergias (pelo aumento da qualidade dos produtos produzidos ou reducdo do custo da
produ¢do de uma unidade), sem que ocorra aumento de custos ao titular do bem essencial
ou restricdo de sua capacidade de produgdo. Paralelamente, o compartilhamento deve evitar

a criacdo de incentivos a cartelizagdo, havendo a exigéncia de que os consumidores sejam

31 Cf. MAURER, Stephen M.; SCOTCHMER, Suzanne. The Essential Facilities Doctrine: The Lost Message
of Terminal Railroad. California Law Review Circuit, v. 5, 2014, 303.

392 Cf. MAURER; SCOTCHMER, The Essential... cit., 303.

393 1dem.
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beneficiados pelo compartilhamento e que se mantenha o incentivo ao investimento no bem
essencial. Nesse sentido, a doutrina das essential facilities se distanciaria do ilicito

concorrencial da recusa de contratar.

De acordo com conceito de sinergia tal como proposto por MAURER € SCOTCHMER,
os requisitos apresentados acima seriam materializados em bens influenciados por efeitos
de rede. O compartilhamento de um bem nessas condi¢des se mostra eficiente e, por vezes,
necessario para o aumento do bem-estar do consumidor®**. Por isso, a existéncia de uma
rede foi levada em consideragdo nos ja analisados casos IMS Health, MCI, United States v.
Microsoft Corp. e Microsoft (Unido Europeia). Em todos, a existéncia de efeitos de rede
tornava a interoperabilidade algo essencial, e esta sO6 existe quando ¢ possibilitado a

terceiros o acesso ao bem.

\ .

Esse critério se amolda as patentes essenciais a implementacdo de padrdes
tecnoldgicos de compatibilidade, pois os padrdes representam justamente uma tentativa de
apropriacao dos efeitos de rede. Ademais, embora a propria caracteristica de ndo-rivalidade
da propriedade intelectual ja leve a conclusdo de que ndo seria eficiente produzi-la duas
vezes, frisa-se que a substituicdo de redes também pode ter o mesmo resultado. Dessa
forma, a depender do grau de dominancia de um padrdo tecnoldgico (ou seja, se existirem

efeitos de rede), o acesso deve ser uma regra.

No mais, entende-se que essa logica de acesso seja subjacente a0 compromisso
FRAND, pelo fato deste estabelecer uma regra de acesso ndo discriminatorio. Ademais,
pontua-se que o compartilhamento visando sinergias se mostra incompativel com a posi¢ao
defendida pela Qualcomm no ja discutido caso FTC v. Qualcomm, segundo a qual o acesso
ndo se estenderia aos seus concorrentes na fabricagdo de chips, mas sim a OEMs,
responsaveis pela montagem do produto final (como celulares, tablets etc). Ainda que
eventual redacdo de politicas de propriedade intelectual feita pelas SSOs levasse a uma
conclusdo nesse sentido, se adotada a regra agora proposta, o acesso deveria ser aberto a

todos os interessados, prevalecendo o interesse em se fomentar a concorréncia.

3% Cf. SCOTCHMER, Suzanne. Innovations and Incentives. Cambridge: Massachusetts Institute of
Technology Press, 2004, p. 289-318.
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4.3.2 Validade da patente essencial

O segundo elemento a ser considerado para a imposi¢ao da doutrina das essential
facilities ¢ a validade da patente essencial. No momento da aplicag¢ao da doutrina, a patente
utilizada como base de um pleito de acesso ndo pode estar expirada ou ter sido concedida
sem atendimento dos requisitos legais (causa para nulidade), pois, nessas condigdes, 0 seu

conteudo ja ¢ de dominio publico e o acesso ndo precisa ser imposto.

Ressalta-se que, como ja mencionado, as SSOs ndo realizam uma avaliagao
qualitativa das patentes declaradas como essenciais aos padroes desenvolvidos. Por isso, o
titular tem relativa liberdade para submeter quantas patentes quiser (resultando em
problemas de declaragdo excessiva ou insuficiente, como se vera com mais detalhes no item
a seguir) e em variadas condi¢des, inclusive podendo modificar as reivindicagdes de
patentes ainda nao concedidas a época da declaracao. A mera declaragdo de uma patente

como essencial ndo significa que ela ainda seja valida.

Ainda, diante da crescente complexidade das reivindicagdes patentarias, somada ao
normalmente elevado nimero de patentes essenciais a cada um dos componentes dos
padrdes tecnologicos, em disputas envolvendo patentes essenciais, a propria identificagao
de quais patentes foram infringidas pode se tornar uma tarefa complexa. Portanto, ainda
que o elemento validade parega evidente, ele se torna relevante no contexto das patentes

essenciais.

Por fim, pontua-se que discussdes envolvendo patentes invalidas também podem

implicar abusos concorrenciais, como ocorre em casos de sham litigation®®’.
4.3.3 Essencialidade da patente essencial

Como visto, a patente adquire a caracteristica de essencialidade quando ela for
necessaria para a implementagdo de um padrao tecnologico. A maior parte das SSOs exige
que os titulares de patentes essenciais as declarem como tais, geralmente por meio de
formularios, incluindo-se nessas declaragdes pedidos ainda pendentes de concessao. Ocorre
que, durante o processo de padroniza¢do de componentes no ambito das SSOs, reconhece-

se existir o risco de declaragdes excessivas ou insuficientes’®®.

395 Abuso de direito de agdo (de forma predatéria ou fraudulenta) com o intuito de excluir concorrentes.
3% Vide item 1.3 do Capitulo 1.
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Na segunda hipoétese, cria-se uma situacao conhecida como patent ambush, uma vez
que o titular poderia criar uma armadilha na qual os agentes s6 ficam cientes do fato de que
determinado componente ¢ patenteado apds a escolha, promulgacdo e implementagdo do
padrdo tecnologico. Isso deixaria o implementador da tecnologia refém do licenciamento
de uma patente que lhe era, até¢ entdo, desconhecida, e prejudica o proprio sucesso da

padronizagdo, vez que a extensdo do compromisso FRAND a terceiros ainda € incerta.

Ainda, um estudo conduzido por POHLMANN e BLIND identificou diversos casos
desse tipo no contexto da Unido Europeia e recomendam a adog¢ao, por parte das SSOs, de

mecanismos de checagem das declaragdes de essencialidade’

. Na opinido dos autores, a
ausé€ncia desses mecanismos posiciona nos proponentes a licenga o 6nus de comprovar a

inexisténcia de essencialidade, o que pode ser prejudicial a pequenas e médias empresas.

Um maior escrutinio acerca da essencialidade também foi recomendado pela
Comissdo Europeia em 2017°%, pontuando esta que os custos impostos ds pequenas e
médias empresas (inclusive start-ups) para verificagdo de essencialidade poderiam ser altos
demais. A Comissdo propds uma abordagem incremental a partir de analise sob demanda
dos titulares ou potenciais usuarios, na qual fosse possivel calibrar a sua profundidade e

limitar o seu escopo para, por exemplo, amostras ou uma patente de determinada familia.

Dessa forma, caberia verificar em cada caso concreto a existéncia de essencialidade
na patente cujo licenciamento se pleiteia. Tratando-se de uma patente objeto de declaracdo
excessiva a SSO, ela ndo se mostrard necessdria para a implementacdo do padrdo
tecnoldgico (ainda que possa ser necessaria para outros fins), inexistindo para ela o dever
de compartilhamento; portanto, o direito direito de exclusividade ¢ aplicado em sua

totalidade.

Por outro lado, no caso de uma patente que seja essencial, mas que ndo tenha sido
declarada como tal pelo seu titular, entende-se que esta deva se submeter a regra de

compartilhamento, ainda que o seu titular niio tenha aderido ao compromisso FRAND?%,

37 Cf. POHLMANN, Tim; BLIND, Knut. Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)
(Relatorio). Iplytics, 2016, p. 56. Disponivel em: <http://www.iplytics.com/wp-
content/uploads/2017/04/Pohlmann_IPlytics 2017 EU-report landscaping-SEPs.pdf>. Acesso em: 10 jun.
2017.

398 Cf. item 1.2.2 da “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the
European Economic and Social Committee: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents”, de
29.11.2017.

3% Importante retomar que o presente trabalho tem como foco patentes essenciais aos chamados padrdes de
Jjure, estabelecidos por SSOs. No caso dos padroes de facto, ha uma extensa discussdo sobre a aplicagdo ou
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Isso porque, detendo o titular da patente uma posicdo dominante resultante nao apenas de
sua propriedade intelectual, mas também de aspectos extrinsecos como a padronizagao, seu

poder de exclusdo deve ser limitado.

Nesse caso, seria até mesmo possivel aplicar a doutrina por si propria, desconectada
dos termos FRAND determinados pela SSO. Havendo padronizagdo, o prejuizo de se
impedir 0 acesso a uma patente que se tornou essencial (em especial, se o padrao
tecnoldgico ja foi amplamente difundido) supera eventuais perdas ocasionadas pelo acesso

for¢ado, especialmente pois tal acesso ¢ remunerado.
4.3.4 Recusa de licenciamento

Entende-se existir um certo grau de subjetividade na recusa de licenciar, pois muitas
vezes ela ndo surge de forma direta, diante da existéncia de um compromisso explicito de

licenciar sob termos FRAND. H4 um interesse em ocultar eventuais tentativas de recusa.

Em fungdo disso, o documento intitulado “Orientagdo sobre as prioridades da
Comissao na aplicagao do artigo 82 do Tratado CE a comportamentos de exclusdo abusivos
por parte de empresas em posi¢ao dominante”, elaborado pela Comissao Europeia em 2009,
estabeleceu, no tocante a recusa de contratar, que

(...) ndo ¢ necessaria a existéncia de uma recusa efectiva por parte da empresa
dominante, sendo suficiente a existéncia de uma «recusa implicita». A recusa
implicita pode, por exemplo, revestir a forma de atrasos indevidos ou outras

praticas que levem a uma degradagdo do fornecimento do produto, bem como
envolver a imposi¢io de condigdes ndo razoaveis em troca do fornecimento.*%

Tal abertura exige da autoridade concorrencial ou Poder Judiciario uma analise
aprofundada do caso concreto, verificando-se a conduta assumida pelas partes durante as
negociagdes para a concessao da licenca. Um modelo de analise foi proposto pela Corte de

Justica Europeia no jé analisado caso Huawei v. ZTE, e a existéncia de padrdoes minimos de

ndo de regras for¢adas de licenciamento nos moldes do compromisso FRAND. Sobre esse tema, cf. MAIR,
Carl. Taking technological infrastructure seriously: standards, intellectual property and open access. Utrecht
Journal of International and European Lafw, vol. 32, n. 82, p. 59-88, 2016, e ELHAUGE, Einer. Treating
Rand Commitments Neutrally. Journal of Competition Law & Economics, vol. 11, n. 1, p. 1-22, 2015. De
toda sorte, no tocante a tecnologias estruturais de grande relevancia ao mercado, a tendéncia parece ser a
padroniza¢do concertada no ambito das SSOs, por esta, a principio, evitar custos com guerras de padrdes e
trazer maior seguranga aos agentes.

400 UNIAO EUROPEIA. Comissio Europeia. Communication from the Commission — Guidance on the
Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct
by dominant undertakings. 2009. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?7uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29. Acesso em 20.05.2018.
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negociagao como resultado de um regime diferenciado aplicado as patentes essenciais foi

alvo de discussao do item 2.4.2 deste trabalho.

Seria possivel, por exemplo, a pratica da recusa por meio de recursos como o pleito
judicial de medidas inibitorias definitivas ou liminares para impedir a implementacdo, pelo
ndo titular, do componente alvo de padronizagdo, ou a comercializa¢do de produtos que
tenham implementado esse componente*!. Essas outras praticas serviriam para mascarar,

de forma legitima*®, o objetivo final (recusa de acesso).
4.3.5 Inexisténcia de tecnologias alternativas

De forma geral, ¢ desejavel que exista uma padronizagdo tecnoldgica. Toda a
estrutura de alguns mercados emergentes de ICT, a exemplo do mercado de Internet das
Coisas, depende da existéncia de interoperabilidade e, portanto, de padronizagdo. Assim,
quanto mais dominante e bem-sucedido for um padrao tecnolégico, menores serdo os custos

de transagao relativos aos consumidores e aos produtores dos mercados que o adotam.

Por outro lado, a padronizagdo tecnoldgica, quando bem-sucedida, afunila as
possibilidades de escolha do consumidor e de empresas cujos produtos utilizam
componentes padronizados. Maior serd o risco deles serem “aprisionados” (locked-in) no
padrdo tecnologico, em fungdo do elevado custo de substituicdo da tecnologia (switching
costs), acrescido aos custos irrecuperaveis (sunk costs) decorrentes da implementacdo da
padronizagdo, o que culminaria na imposicao de barreiras a entrada de alternativas
tecnologicas. Essa possibilidade teria levado o Comité Procedimental da SSO American
National Standards Institute (ANSI) a recomendar, em 1932,

[t]hat as a general proposition patented design or methods not be incorporated in
standards. However, each case should be considered on its own merits and if a

patentee be willing to grand such rights as will avoid monopolistic tendencies,

favorable consideration to the inclusion of such patented designs or methods in

a standard might be given*®*.

401 Nesse ponto, importante destacar que a utilizagdo de medidas dessa natureza é bastante debatida, existindo
tanto quem defenda a sua incompatibilidade com o compromisso FRAND (assumindo-se que o dever de
compartilhamento afasta o direito de exclusdo), quanto quem advogue pela sua possibilidade para que o titular
resguarde sua propriedade e se mantenha incentivado & inovar. Cf. LEMLEY, Mark A. Intellectual Property
Rights and Standard-Setting Organizations. California Law Review, vol. 90, p. 1889-1980, 2002.

402 Afinal, o exercicio dos direitos de a¢do e de exclusividade €, a principio, pautado em lei, enquanto a recusa
em si ndo o seria, em fung¢do do dever de compartilhamento preestabelecido pelo compromisso FRAND.

403 ANSI Minutes of Meeting of Standards Council, 30 de novembro 1932. Item 2564: Relation of Patented
Designs or Methods to Standards apud BEKKERS, Rudi; UPDEGROVE, Andrew. A Study of IPR Policies
and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide. In: National
Research Council. IP Management and Standard-Setting Processes, set. 2012, p. 3-4. Disponivel em: <
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Direta ou indiretamente, essas barreiras afetam todos os mercados envolvidos no
processo de padronizacgao (o mercado de inovagdo, o mercado de tecnologia € o mercado
dos produtos implementadores da padronizacio?**). Embora as licencas de patentes
essenciais sejam, a principio, requisitadas por empresas integrantes de um relacionamento
vertical (desenvolvedores de tecnologia aos implementadores de tecnologia), ndo raro as
licencas sdao necessarias para as empresas atuando nas duas extremidades da cadeia. Isso
porque os padrdes tecnologicos se relacionam a interfaces do sistema, “where many firms
may both hold patents covering the interface and be dependent on licences for

complementary patents reading on the same or an interdependent interface™%.

Nesse sentido, verifica-se uma reducdo substancial de incentivos para que terceiros
ndo titulares desenvolvam suas proprias tecnologias patentedveis, ou mesmo busquem o
licenciamento de outras tecnologias registradas. No tocante ao desenvolvimento de
tecnologia alternativa, além dos custos para tanto, ha um risco alto de infragcdo de direito
patentario alheio, eis que a complexidade da construgdo das reivindica¢des de registro cria
um verdadeiro emaranhado de patentes dificil de se distinguir (conhecido como patent
thicket”%). Ademais, o interesse do terceiro nio titular é precisamente se integrar aos efeitos
de rede originados da padronizacao, e tecnologias em desconformidade com padrao técnico

seriam indcuas para se atingir esse objetivo.

Esse cendrio cria um terreno fértil para a pratica de condutas abusivas por parte dos
agentes titulares de patentes essenciais, uma vez que suas patentes se encontram no centro
do processo de implementagao de padroes tecnologicos. Se o padrao técnico € insubstituivel
(ou beira a insubstituibilidade), também o sdo as patentes essenciais necessarias para
implementd-lo — considerando uma situacdo na qual (i) cada patente resguarda um
componente diferente da tecnologia padronizada e (ii) todas as patentes declaradas como

essenciais o sdo de fato.

http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072197.pdf> Acesso em: 10
nov. 2015.

404 Cf. LUNDQVIST. Standardization..., cit., p. 6.

405 ULLRICH. Mandatory..., cit., p. 366.

406 Cf. SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting.
In: JAFFE, Adam B., LERNER, Josh e STERN, Scott (org.). Innovation Policy and the Economy. Vol. 1.
Massachusetts: MIT Press, 2001, passim.
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No tocante ao ponto (i), destaca-se que, diante da complexidade das reivindicagdes
contidas nos pedidos de registro patentario, acrescidas as limitagdes dos escritorios de
propriedade intelectual (e.g., INPI, USPTO etc.) no momento da avaliagdo do cabimento
desses pedidos, ¢ comum que a descricdo de patentes concedidas ultrapasse os limites da
solucao técnica pretendida, até mesmo alcancando parcialmente solugdo técnica protegida
por patente distinta. Nesse caso, hd uma tarefa complexa de identificagdo do proprio escopo

da patente*”’.

Ja em relacdo ao ponto (ii), reconhece-se a possibilidade de algumas patentes
essenciais serem substituidas por outras patentes igualmente essenciais, assim declaradas a
SSO responsavel pela padronizacao, se existir mais de uma solugdo técnica alternativa
incluida na especificagdo técnica do padrao. Nessa situacao, a patente foi declarada como
essencial, mas o acesso a ela ndo ¢ imprescindivel para que o implementador se mantenha
ou ingresse no mercado. Em outro extremo, ¢ possivel ainda que a patente ndo seja sequer
necessaria para a implementacao do padrao, e tenha sido declarada em excesso a SSO por

seu titular (caso de over-declaration, ja discutido).

A restricdo resultante do ja& mencionado aprisionamento dos agentes em uma
tecnologia traz ao titular de patentes essenciais um poder econdOmico que ndo existiria na
auséncia do padrdo tecnologico, e que tornam aquele padrdo (e respectivas patentes
essenciais) a Uinica alternativa possivel de ser adentrar/manter no mercado. O valor decorre

nao tanto da propriedade intelectual, mas sim da padronizagao.

Por mais que seja possivel a convivéncia entre padroes tecnoldgicos, € inegavel que,
quanto mais difundido o padrdo em questao, menores as chances de ser substituido por
outro. Se o padrdo e as patentes sdo essenciais, entdo ¢ necessaria a imposi¢ao do dever de

compartilhamento.

Nesse sentido, a patente essencial adquire contornos de uma infraestrutura
tecnolégica*®, no sentido de que o acesso a ela é indispensavel e deve ser garantido como
uma regra. Isso aproximaria a patente essencial a uma infraestrutura essencial fisica, sendo

0 seu proposito constituir uma base para a produgao de outros bens.

407 Idem.

408 Cf. MAIR, Carl. Taking Technological Infrastructure Seriously: Standards, Intellectual Property and Open
Access. Utrecht Journal of International and European Law, vol 32, ed. 82, 2016, p. 85-86.
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4.3.6 Responsabilidade especial dos detentores de posicdo dominante e funcao social da

propriedade

Um dos elementos comuns as situacdes nas quais se aplicou a doutrina das essential
facilities é a descri¢do de um cendrio de extrema dependéncia, sendo esse o ponto fulcral*®,
Relacionada a uma restri¢do de acesso (que, no caso dos bens fisicos, funda-se em questdes
geograficas/topoldgicas ou em um valor proibitivo de reprodugdo do bem), impede-se que

o agente dependente possa criar sua propria estrutura, desvencilhando-se da dependéncia.

A aplicagdo da doutrina das essential facilities implica o reconhecimento de que a
propriedade monopolistica de um bem essencial traz consigo o dever de compartilha-la,
sempre que o acesso for imprescindivel a participagdo ou permanéncia de concorrentes no
mercado. Entende-se que agentes em tal situagdo de restricdo ndo poderiam exercer a

totalidade de seu poder de exclusdo em prol do fomento da concorréncia.

No entendimento de SALOMAO FILHO, tal compartilhamento seria fundado na funcao

social da propriedade aplicada a um “bem de acesso” (i.e., aquele “de cuja utilizagdo

”)410

depende a possibilidade de poder concorrer naquele mercado , que criaria para o seu

411

titular o dever de se comportar como se estivesse sujeito a concorréncia™ . A concorréncia

¢ compreendida como um processo institucional garantidor das eficiéncias distributivas,

ndo podendo resultar em exclusdo social*!?.

O proprio adjetivo “social” dessa fungado leva a conclusao da existéncia de um dever
de se atender a um interesse publico, ou “coletivo”, conforme posicionamento adotado por

COMPARATO, que pontua a possibilidade de eventual descumprimento ser sancionavel pela

409 “Uma essential facility existe, portanto, diante de situagdes de dependéncia de um agente econdmico com
relacdo a outro, nas quais a oferta de certos produtos ou servicos ndo se viabilizard sem o acesso ou o
fornecimento do essencial. A existéncia de bens cuja utilizagdo é condicao essencial para a produgdo de outros
justifica a necessidade de impor o fornecimento dos primeiros. (...) O relevante ¢ a situagao de dependéncia
extrema acima referida. Sob essa perspectiva, qualquer bem econdmico pode, em principio, vir a ser uma
essential facility”. (SALOMAO FILHO, Direito..., cit., p. 417-418).

410 Cf. SALOMAO FILHO, Calixto. Regulagdo da Atividade Econémica - principios e fundamentos juridicos,
2% Ed. Sao Paulo: Ed. Malheiros, 2008, p. 71.

411 “Agsim, o cumprimento do dever de oferecer o acesso s6 estard plenamente caracterizado quando o titular
do bem conseguir suprir os agentes econdmicos que dele dependem de forma equivalente a que ocorreria
caso existisse um mercado competitivo. S6 assim os efeitos nocivos da existéncia de uma essential facility
serdo eliminados.” (SALOMAO FILHO, Regulagdo... cit., p. 74)

412 Cf. SALOMAO FILHO, Regulagdo..., cit., p. 71.
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3

ordem juridica*'®. No caso, o interesse publico se consubstanciaria justamente na

concorréncia.

Na Uniao Europeia, a exigéncia de um comportamento concorrencial por parte de um
detentor de posi¢do dominante ¢ chamada de “responsabilidade especial”, conforme
pontuado ja no primeiro item do Guidance on the Commission’s enforcement priorities in
applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant
undertakings da Comissdo Europeia*!*:

De acordo com a jurisprudéncia, a posi¢do dominante ndo ¢, por si so, ilegal e
uma empresa nessa situagao tem o direito de concorrer no mercado com base nos
seus méritos. No entanto, a empresa em causa tem uma especial responsabilidade

de ndo permitir que a sua conduta obste a uma concorréncia efectiva e nao
falseada no mercado interno.

Enfatiza-se que, de acordo com os casos analisados neste capitulo, a responsabilidade
especial também se aplica a propriedade intelectual, submetendo-se os titulares dominantes
a um dever de privilegiar o comportamento concorrencial ainda que inexista concorréncia

efetiva.*!?

Nesse sentido, o compartilhamento deve ser amplo*'®, incluindo até mesmo

potenciais concorrentes*!’

, ndo somente agentes que ja estejam atuando no mercado.
Consonante os precedentes de analise de essential facilities no ambito da Unido Europeia
(Magill, IMS Health e Microsoft), a importancia do acesso decorre também de uma

expectativa de que esses agentes possam ofertar novos produtos ou servigos a partir do

413 Cf. COMPARATO, Fabio Konder. Fun¢io Social da Propriedade dos Bens de Producdo. Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Economico e Financeiro, n. 63, jul./set. 1986, p. 75.

414 UNIAO EUROPEIA. Comissio Europeia. Communication from the Commission — Guidance on the
Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct
by dominant undertakings. 2009. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?7uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29. Acesso em 20.05.2018.

415 Cf. LAMPING, Matthias. Refusal to Licence as an Abuse of Market Dominance: From Commercial
Solvents to Microsoft. In: HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (eds.). Compulsory Licensing - Practical
Experiences and Ways Forward. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, vol. 22.
Heidelberg: Springer, 2015, p. 130.

416 “Bgse compartilhamento deve ser amplo. O fato de determinado agente econdmico ser o titular da rede
nao significa (i) que dela possa fazer uso exclusivo e nem, tampouco, (ii) que possa exigir o que bem entender
para fornecer o acesso.” (SALOMAO FILHO, Regulacdo... cit., p. 73.).

417 <A existéncia de bens cuja utilizacdo ¢ condigdo essencial para prestacio de determinado servico cria a
obrigatoriedade de limitar o uso dos referidos bens. Ter acesso necessario a determinados tipos de bens
implica limitar o uso do proprietario, que deve compartilha-lo com os demais (potenciais) concorrentes. Isso
significa que o titular da rede deve obrigatoriamente contratar com o concorrente.” (SALOMAO FILHO,
Regulagdo..., cit., p. 75.).
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acesso ao bem essencial. Em ultima analise, busca-se a possibilitagdo da concorréncia a

partir da imposi¢cdo de um dever ao agente dominante.

Para ilustrar o acolhimento do dever de compartilhamento na legislacao brasileira,
SALOMAO FILHO cita exemplos extraidos do direito regulatorio, como os arts. 37 e 155 da
Lei Geral de Telecomunicagdes (Lei n° 9.472/1997), abaixo reproduzidos:

Art. 37. As prestadoras de servi¢os de telecomunicagdes de interesse coletivo
terdo direito a utilizacdo de postes, dutos, condutos e servidoes pertencentes ou
controlados por prestadora de servigos de telecomunicagdes ou de outros

servicos de interesse publico, de forma nio discriminatéria e a precos e
condigdes justos e razoaveis. (grifos nossos)

Art. 155. Para desenvolver a competicao, as empresas prestadoras de servigos
de telecomunicagdes de interesse coletivo deverao, nos casos e condigdes fixados
pela Agéncia, disponibilizar suas redes a outras prestadoras de servicos de
telecomunicacées de interesse coletivo. (grifos nossos)

Contudo, ndo s6 setores regulados seriam dotados de bens cujo acesso ¢€
imprescindivel para a manutencdo ou ingresso no mercado. Conforme itens acima
desenvolvidos neste Capitulo, o ndo titular que utiliza patentes essenciais também fica

sujeito ao exercicio do direito de exclusividade patentario do titular.

Como resultado, quando a padronizacdo ¢ intermediada pelas SSOs, estas
reconhecem a dependéncia dos implementadores da tecnologia padronizada perante os
titulares de patentes essenciais, buscando limitar o poder de exclusdo destes para coibir
eventuais comportamentos abusivos. Adicionalmente, o titular dessas patentes essenciais,
ao ingressar voluntariamente nas SSOs e ao aderir também voluntariamente ao
compromisso de licenciamento sob os termos FRAND, cria para si um compromisso de

compartilhamento que inexiste em relag@o as patentes ndo essenciais.

Ocorre que as SSOs, de todo modo, ndo costumam supervisionar o licenciamento de
patentes essenciais, preferindo deixar todo o processo a cargo das partes interessadas.
Quando somado a proposital vagueza dos termos FRAND, esse fato cria uma abertura para
a intervencdo externa voltada a preservacdo da sistematica de licenciamentos. Por isso, se
o comportamento dessas partes importar em condutas anticompetitivas, ¢ imprescindivel a

aplicacdo instrumentos corretivos de ordem concorrencial.

Ha, assim, uma propensdo a aceitacdo de termos ndo FRAND, pois as alternativas
seriam (i) prosseguir com a exploragdo de tecnologia proprietaria e se sujeitar a sangdes

por infracao patentaria ou (i1) deixar de ingressar ou permanecer no mercado dotado de
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padronizagdo. Dai a importancia de se reconhecer um dever que regule o licenciamento,
dever que deriva tanto de uma funcao social inerente ao processo de padronizagdo, quanto

da posicao privilegiada de um detentor de posicdo dominante.

De forma indireta, a Lei do Software (Lei n® 9.609/1998), em seu art. 6°, inciso III,
também parece reconhecer a existéncia de um dever nesse sentido, ao estabelecer que ndo
constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador: “III - a ocorréncia de
semelhanca de programa a outro, preexistente, quando se der por forga das caracteristicas
funcionais de sua aplicacdo, da observancia de preceitos normativos e técnicos, ou de

limitacdo de forma alternativa para a sua expressao”.

Em ambos os casos, situagdes excepcionais geram regras balizadoras dos direitos de
propriedade sem a participagdo ou consentimento do proprietario, que se submeteria a um
dever de compartilhamento para que se proteja a essencialidade do bem. Trata-se, portanto,
de um dever ainda mais rigido do que o do autoimposto compromisso FRAND. No caso
das patentes essenciais, a anuéncia do titular a politica da SSOs reitera e fortalece um dever
de compartilhamento que ja existiria em funcdo da condi¢do de monopolista de um bem

essencial. De fato, trata-se de um reconhecimento expresso desse dever.

Portanto, se o titular se recusasse a licenciar sob os termos FRAND, estaria
descumprindo uma obrigacdo de compartilhamento voluntario pautada na sujeicdo aos
termos FRAND. Por sua vez, tal compromisso tem como elementos a responsabilidade
especial por posicdo dominante e a fungdo social decorrentes da essencialidade dos
componentes da tecnologia padronizada e da extrema restricdo a seu acesso (pois esses
elementos sdo capazes de conferir ao titular, que ja detinha um monopdlio juridico, um

monopolio no sentido econdmico).

Existindo efeitos anticompetitivos decorrentes dessa recusa, sua atenuagao
dependeria da imposicdo da concretizacdo do dever de licenciamento descumprido,

atingido por meio da aplicacdo da doutrina das essential facilities.
4.3.7 Possibilidade de se estimar o prego de acesso

Indo além das regras de imposi¢do de compartilhamento, MAURER € SCOTCHMER

analisaram os efeitos no preco de acesso de acordo com as diferentes formas de
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operacionalizar o compartilhamento adotadas ou discutidas pelos tribunais*'®. Sio
elencados quatro maneiras de se estimar o prego, a saber: (i) compartilhamento de custos
(casos Terminal Railroad Association e Associated Press), (i1) compartilhamento de renda
(caso Aspen), (ii1) regulacdo de tarifas e venda compulséria a mercados adjacentes (casos
Otter Tail e MCI) e (iv) licenca compulsoria (casos Microsoft, Magill e IMS Health). Ainda,
os autores assinalam que essas regras devem ser complementadas com a estipulacdo de

acesso aberto ou ndo discriminagao.

Nao obstante o reconhecimento de que a propriedade intelectual poderia se submeter
a doutrina das essential facilities, os autores afirmam ndo terem encontrado solugdes
concretas para assegurar incentivos ao titular relativos @ manutengao de investimentos no
bem essencial, em fun¢do das dificuldades envolvidas na estipulagdo do preco da

propriedade intelectual*!®.

Para eles, o prego deve cobrir tanto os custos de operacdo do bem, quanto os custos
incorridos na criagdo do bem*?’, o que ¢ dificil de se traduzir a bens imateriais. Ainda assim,
deixam claro que discordam da visdo de que o compartilhamento forcado desnaturaria a
propriedade intelectual, uma vez que o seu detentor seria efetivamente
remunerado/compensado pelo acesso. Além disso, a estruturacdo de eventual
compartilhamento seria até mesmo uma melhora da situacdo atual, na qual a remuneracao
do detentor de propriedade intelectual aparentemente ndo guarda relacdo com os custos

incorridos*?!.

A principio, uma diretriz seria adotar a posi¢ao quase majoritaria de que o valor
adquirido apds o processo de padronizagio ndo deveria integrar o calculo do pre¢o*??,
remunerando-se apenas o valor da tecnologia no momento pré-padronizagao (como se fosse

negociado no momento ex ante).

Conquanto a liberdade em relacdo ao estabelecimento de precos seja um elemento

inerente aos incentivos almejados pelo sistema patentario, esse objetivo procompetitivo das

418 Cf. MAURER; SCOTCHMER. The Essential..., cit., p. 308.

419 Cf. MAURER; SCOTCHMER. The Essential..., cit., p. 310.

420 Cf. MAURER; SCOTCHMER. The Essential..., cit., p. 306.

421 Nesse caso, segundo os autores, “[t]he prices for using the intellectual property would then be high enough
to induce efficient investment but no higher” (Op. cit., p. 311).

422 Cf. SIMCOE, Timothy S.; SHAMPINE, Allan L. Economics of Patents and Standardization: Network
Effects, Hold-up, Hold-out, Stacking. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). The Cambridge Handbook of
Technical Standardization Law — Competition, Antitrust and Patents. Cambridge: Cambridge University
Press, 2017, p. 120.
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patentes, estimulado pelo preco, somente funciona até o momento em que o padrao
tecnoldgico ¢ promulgado. Apds esse ponto, desafiar a posicdo do titular de patente
essencial se torna uma tarefa praticamente impossivel. Por isso, os royalties deixam de
funcionar como um incentivo para que outros agentes tentem substituir a tecnologia

padronizada®?.

Ao critério “preco ex ante”, sdo acrescidos outros, como percentuais sobre o “menor
unidade vendavel”*?* (em contraste a percentuais calculados sobre o valor do produto final,
que geralmente € bem superior, e.g. o valor de um microchip versus o valor de um aparelho

celular) e licengas a preco fixo.

Vale dizer, tais critérios sdo adotados pela politica de propriedade intelectual do IEEE
que, em sua Clausula 6.2, expressamente determina que o conceito de “preco razoavel”
perpassa pela identificacdo da “menor implementacio em conformidade vendavel”
(smallest salable compliant implementation®?), a luz do valor da contribuicdo de todas as
patentes essenciais referentes aquele padrdo. Ainda, ndo pode o prego ser determinado sob

a ameaca de uma medida proibitoria liminar ou definitiva*?S,

O fato do prego da licenca ser uma questdo controversa ndo deve desqualificar
totalmente a aplicacdo da doutrina das essential facilities as patentes essenciais. A questao
do acesso ¢ um problema real e que deve ser enderecado pelo poder publico com a

finalidade de se preservar o interesse publico envolvido na padronizacao.

4.4 A doutrina das essential facilities como lente para a compreensao do licenciamento

de patentes essenciais

Passa-se, neste ultimo item, a analise dos clementos da doutrina das essential

facilities como imprescindiveis para a compreensdo do licenciamento de patentes

423 DREXL. Anticompetitive stumbling stones... cit., p. 534.

424 No original, “smallest salable unit”, que ¢ definida como “a patent law concept that seeks to limit patent
holders’ ability to collect royalties that exceed the contributions of their patents. This rule requires that patent
damages (and, hence, patent royalties) be calculated on the basis of the value of the smallest saleable patent
practicing unit unless the patent drives the demand for the entire product in which the smallest saleable unit
is incorporated” (KATTAN, Joseph; ORDOVER, Janusz; SHAMPINE, Allan. Frand and the Smallest
Saleable Unit. Competition Policy International Antitrust Chronicle, setembro/2016, p. 45).

425 Segundo definigdes da politica, “’Compliant Implementation’ shall mean any product (e.g., component,
sub-assembly, or end-product) or service that conforms to any mandatory or optional portion of a normative
clause of an IEEE Standard.”

426 Vide Standards board bylaws — Patents do IEEE.
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essenciais, sendo, no minimo, necessario utilizar a lente do direito concorrencial para se

interpretar o compromisso FRAND.

Conforme visto no Capitulo 1, a aprovacao de padroes tecnoldgicos ¢ condicionada
a concordancia expressa dos titulares com o compromisso FRAND. Em regra, na auséncia
de tal concordancia, os trabalhos de padronizac¢ao sdo interrompidos para que se busque
uma tecnologia que ndo utilize as patentes do titular ndo comprometido a licencia-las sob
os termos FRAND, de forma a viabilizar a padronizacao. Nao haveria utilidade em se
escolher um padrao tecnologico de interoperabilidade cuja difusdo pudesse ser obstada pelo

licenciamento das patentes a ele relacionadas.

Embora o compromisso imponha um dever contratual, o motivo subjacente a sua
existéncia ¢ a escassez proporcionada pela padronizacdo e pelos efeitos de rede,
circunstancia capaz de conferir ao titular poder econdmico e posi¢do dominante. Como
resultado, o tratamento das patentes essenciais deve se dar sob Otica diversa daquela
utilizada para as patentes tradicionais, em especial no que tange a amplitude do direito de

exclusividade.

E possivel, assim, identificar no compromisso FRAND uma fundamentagdo de
ordem concorrencial, voltada a assegurar o acesso das patentes essenciais por todos os
agentes interessados, mas, especialmente, os concorrentes dos titulares, pois estes seriam

os principais alvos de condutas discriminatérias.

Havendo o impedimento indevido de acesso a patentes essenciais por concorrentes,
duas respostas seriam possiveis: (i) a determinagdo de cessacdo da conduta, com possivel
aplicacdo de sangdes, e/ou (ii) a imposicdo de compartilhamento por meio de licenca
compulsoria, que € precisamente o escopo da aplicacao da doutrina das essential facilities

a propriedade intelectual.

A principio, a primeira solugdo pareceria preferivel por ser menos interventiva e por

devolver as partes a responsabilidade sobre a negociagdo de uma eventual licenga.

Se o agente que buscar a licenga também for titular de propriedade intelectual
(essencial ou ndo), e existindo interesse por parte do titular da patente essencial em licenciar
essa propriedade intelectual, a possibilidade de licenciamento cruzado (cross-license) pode

trazer um equilibrio a relagdo. Contudo, uma relagdo de dependéncia existente entre
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titulares e implementadores de tecnologia pode influenciar o resultado da negociacdo e

trazer consequéncias para a dindmica concorrencial.

Ficam mais vulneraveis a pressdes negociais os agentes que nao forem titulares de
patentes essenciais sobre a tecnologia em questdo (ou sobre qualquer tecnologia,
padronizada ou ndo), ou agentes que estejam negociando com outros que apenas
desenvolvem tecnologias, sem a fabricacdo de produtos que as implementem, situagdo na
qual inexiste o interesse em licenciamento cruzado. Seguindo-se a avaliacao feita pela
Comissao Europeia nos casos Motorola e Samsung, o objetivo de evitar retaliagdes capazes
de manté-los fora do mercado tornaria esses os agentes mais passiveis de aceitar termos
ndo FRAND de licenciamento. Em tultima andlise, hé a possibilidade dos efeitos negativos
desses termos, tais como a imposicao de pregos de monopolio para o licenciamento, sejam

repassados aos consumidores e gerarem perdas de bem-estar*?’.

Portanto, nessas condi¢des, a devolucao das negociacdes as partes seria insuficiente
para assegurar a Otica concorrencial no cumprimento do dever de compartilhamento
assumido pelo titular de patente essencial quando da inclusdo desta em padrdo tecnoldgico,

solucionando apenas parte do problema.

Nesse aspecto, em que pese sua natureza contratual, a analise do dever de
compartilhamento FRAND revela uma convergéncia com os objetivos da doutrina das

essential facilities, enfatizando-se o intuito concorrencial subjacente a0 compromisso.

De fato, a legitimidade do poder econdmico e da posi¢do dominante adquiridos pelo
titular a partir da padronizacao seria condicionada ao efetivo cumprimento do compromisso
FRAND de compartilhamento, devendo este ser compreendido de forma ampla, de acordo
com as balizas impostas pela fungao social e pela responsabilidade especial dos agentes
dominantes (vide item 4.3.6). Nao se realizando essa condicdo, esvai-se a legitimidade do
exercicio, vez que o poder econdmico e a posicdo dominante s6 existem em contrapartida

ao compromisso FRAND.

47 Shapiro e Melamed afirmam que a perda se d4 em trés aspectos: pelo aumento dos precos dos produtos
que implementam o padrdo, o que reduz o output desses produtos; pelo consequente aumento do prego das
inovacdes subsequentes (follow-on innovations) que se basearem ou melhorarem as tecnologias protegidas
por patentes essenciais, o que reduz os incentivos para essas inovagdes; e pela geracdo de uma expectativa
exagerada de obtengdo de pregos de monopdlio por parte de titulares de patentes, criando-se incentivos para
que estes tentem incluir tais patentes em padrdes da industria com o intuito de praticar rent-seeking, o que
poderia distorcer o processo de padroniza¢do. (SHAPIRO; MELAMED, How Antitrust Law Can Make... cit.,
p. 2116).



161

A logica estabelecida pela doutrina das essential facilities confere, simultaneamente,
subsidio a restricdo prévia do poder econdémico a ser adquirido pelos titulares apos o
processo de padronizacdo (constituindo o fundamento de acesso a um bem intelectual cuja
importancia pode equivaler aquela de uma infraestrutura) e, no caso de violagdo do dever

de compartilhamento, apresenta uma medida ex post de acesso.

Ademais, identifica-se no licenciamento nessas condi¢des alguns mecanismos
1 d ~ N ~ . . N ~ 428 .
voltados a afastar as preocupacdes acerca da criagdo de desincentivos a inovagao™®, seja

ao titular atingido pela licenca compulsoria, seja a outros agentes economicos.

Primeiro, em relagdo aos incentivos relativos aos titulares de patentes essenciais, por
ter o dever de compartilhamento sido assumido voluntariamente pelo titular de patentes
essenciais. Em uma andlise superficial, haveria incompatibilidade desse dever com a
exclusividade inerente ao direito patentario, fundamento principal do incentivo a inovagao.
Contudo, argumentar que o compartilhamento desincentiva a inovagao se torna incoerente
quando o proprio titular se dispds a flexibilizar o exercicio direito de exclusividade. A
conduta do titular nesse sentido indica que (i) a expectativa de ganhos obtidos com a
interoperabilidade e a padronizagdo ultrapassam as perdas decorrentes do
compartilhamento obrigatério e (ii) o incentivo a inovagao, no caso das patentes essenciais,
pauta-se também na expectativa de obtengcdo desses ganhos decorrentes da
interoperabilidade e padroniza¢do, ndo somente na exclusividade. Isso demonstra como a
questao do incentivo ¢ mais complexa do que a simples expectativa de recebimento de
lucros monopolistas (o que se buscou preservar no caso Trinko, discutido no item 4.2.1),

sendo insuficiente descartar a aplicagdo da doutrina com base nessa linha argumentativa.

Tem-se como premissa que o titular sopesou as vantagens e desvantagens, e 0s
ganhos e as perdas decorrentes da padronizagio, antes de vincular sua patente a ela*?.
Exceto na hipotese de o titular contar com a desnecessidade de cumprimento desse dever,

sua anuéncia sugere que a padronizagio possa neutralizar as eventuais desvantagens**’,

428 Cf., por exemplo, LIPSKY Jr.; SIDAK, Essential..., cit,p. 1219-1220; HOVENKAMP; JANIS; LEMLEY.
Unilateral...cit., passim; e REICHENBERGER, The Role..., cit., p. 550-560.

49 Cf. MELAMED; SHAPIRO. How Antitrust..., cit., p. 2118.

430 F essa a opinido de Lemley: “Companies that do not want to relinquish rights in their IP have a choice:
they can decline to participate in the SSO altogether, or they can withdraw from consideration of a particular
standard in which they have an interest. (...) The only companies for whom this will not be a realistic choice
are the ones whose goal is to push for group adoption of a standard to which they own the rights. But there is
no reason such companies should have it both ways. If the SSO permits licensing on reasonable and
nondiscriminatory terms, IP owners do not need to retain any further rights unless their true goal is to hold
up members after the standard is adopted.” (LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and Standard-



162

constituindo-se o dever de compartilhamento em uma escolha racional. Ressalva-se que a
busca pela recuperagdo de investimentos e/ou a obtencdo de retornos financeiros nao

143 1

configura excludente de atuacdo do direito concorrencial®™’ e, no caso da propriedade

intelectual, tal recuperacao/obtengdo ¢ meramente uma expectativa, ndo uma certeza.

Enfatiza-se, ainda, que a patente licenciada continuaria sendo essencial para a
implementagdo de padrdo tecnoldgico, mantendo-se o poder econdmico e posicao
dominante obtidos pelo titular, e o estimulo a concorréncia pelos mercados de
padronizagdo. Vale dizer que o Cade ja adotou solucdo com efeitos semelhantes, como
visto nos casos discutidos no item 3.4.2.5, nos quais se determinou o licenciamento amplo
em fun¢do da importancia de determinadas tecnologias ao mercado (verdadeiros padrdes

de facto).

Em um segundo ponto, relativo aos agentes na segunda camada — implementadores
de padrdes tecnoldgicos —, o dever de compartilhamento propicia um acesso mais amplo
aos mercados dotados de padronizagdo, o que traz maior incentivo a inovagdo por meio do
estimulo a concorréncia nestes mercados, como destacado no Capitulo 3. H& um
aproveitamento mais intenso dos beneficios dos efeitos de rede associados a padronizagao,
como a interoperabilidade e e custos menores por auséncia de tecnologias em duplicidade,

mediante o desenvolvimento de mais produtos e servi¢os fundados no padrao.

A restrigdo ocasionada pela doutrina das essential facilities ¢ compensada pela
existéncia de outros mecanismos capazes de preservar o incentivo a inovacgdo. Nesse
sentido, a imposi¢ao do cumprimento do dever de licenciamento estd em consonancia com
a defesa da concorréncia enquanto microssistema que tem a inovagao como um de seus
objetivos. Além disso, em funcao deste objetivo, converge com o proposito da propriedade

intelectual.

Logo, a solucdo mais adequada para a restricao de acesso a patentes essenciais seria

a imposicao de compartilhamento a partir da logica das essential facilities, que reequilibra

Setting Organizations. California Law Review, n. 90, 2002, p. 1945). Lemley também considera incabivel
uma justificativa pautada em “desconhecimento” por parte do titular: “When companies who voluntarily
agree to license IP on reasonable and nondiscriminatory terms are operating under a veil of ignorance — that
is, when they don't know whether the rule will help or harm them — they may be presumed to do so because
they believe the licensing requirement to be the best policy for the SSO as a whole.” (Op. cit., p. 1946).

431 ¢(_..) antitrust law does not permit a firm introducing a new product or technology to act anticompetitively
on the ground that it cannot otherwise obtain sufficient compensation for its sunk R&D costs.” (MELAMED;
SHAPIRO. How Antitrust..., cit., p. 2119).
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o ambiente concorrencial e cria um desincentivo muito mais contundente a praticas do

titular que nao se encaixem no compromisso FRAND.

Nessa logica, a questao do acesso e do consequente fomento concorrencial, que € de
interesse publico, sobrepde-se ao direito de exclusividade. Constatou-se que algumas das
solugdes adotadas pelos casos discutidos no Capitulo 3 contemplam esta visdo, ainda que
de forma indireta. Entretanto, verifica-se uma instabilidade e, em determinados casos, uma
resisténcia em se enxergar o compromisso de licenciamento de patentes essenciais como
um instrumento concorrencial. A compreensao da doutrina das essential facilities enquanto
subsidio a restricdo prévia do poder econdmico e solugdo ex post (conforme elementos

estruturantes discutidos nesse capitulo) harmoniza esse aspecto.

Ainda que se entenda pela ndo aplicacao da doutrina das essential facilities em si,
tem-se que o ordenamento juridico brasileiro admite a utilizagdo de regras pro-
concorrenciais que eventualmente levem a wuma restricdio da livre iniciativa,

consubstanciada na recusa de licenciar ou livre escolha dos termos desse licenciamento.

Embora um elemento da livre iniciativa seja a liberdade economica, ou liberdade de
iniciativa econdmica, cujo titular é a empresa**?, o que implicaria, dentre outras acepcdes,

uma “neutralidade do Estado diante do fendmeno concorrencial, em igualdade de condigdes

99433

dos concorrentes””?, constata-se que este principio nao € puramente privatista:

A livre iniciativa, ademais, ¢ tomada no quanto expressa de socialmente valioso;
por isso nao pode ser reduzida, meramente, a feigdo que assume como liberdade
econdmica, empresarial (isto ¢, da empresa, expressdo do dinamismo dos bens
de produgdo); pela mesma razao ndo se pode nela, livre iniciativa, visualizar tao
somente, apenas, uma afirmacdo do capitalismo. Assim, livre iniciativa é
expressao de liberdade titulada pelo capital, mas também pelo trabalho. (grifos
nossos)***

Ademais, o principio da livre concorréncia se baseia na premissa de que “uma
economia de mercado, com decisdes descentralizadas pelos agentes econdmicos”, seria a
melhor forma de organizagdo da economia, e de que “ela s6 pode funcionar de maneira

minimamente adequada se houver rivalidade entre os agentes econdmicos em seus esfor¢os

432 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econémica na Constituicdo de 1988. 19a. ed., rev. e atual.. Sdo Paulo:
Malheiros, 2018, p. 198.

433 GRAU. 4 Ordem Econdmica..., cit., p. 200.

44 0p. cit, p. 208.
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para disponibilizar e adquirir bens e servigos no mercado”™**. Parte-se da noc¢do de que a
existéncia de rivalidade depende tanto da auséncia de interferéncia por parte do Estado (por
meio de regras injustificadamente restritivas) quanto por outros agentes econdmicos, na
forma de acordos anticompetitivos entre si ou praticas abusivas por detentores de poder
economico. O Estado teria entdo a dupla funcao de nao restringir a atividade dos agentes

(non facere) e impedir que outros agentes tentem fazé-lo de forma injustificada®*.

Novamente, enfatiza-se que tanto o incentivo a inovagao objetivado pela concessao
de propriedade intelectual, quanto a padronizagdo, evidenciam interesses publicos que s6
podem ser adequadamente preservados sob um vié€s concorrencial. Mais especificamente,
a atuagdo concorrencial no caso das patentes essenciais resultaria no compartilhamento
compulsorio de propriedade privada, com fundamento na sujeicdo da propriedade
intelectual ao principio da fungdo social, balizador dos direitos de propriedade*?’.
Considerando que a propriedade intelectual serve para “atribuir incentivo competitivo as

99438

empresas, € nao para agraciar-lhes com poder ilimitado de propriedade*®, esse carater

publicista aproximaria os direitos de propriedade intelectual do alcance da fung¢ao social.

Quando interpretados em conjunto, os principios da livre iniciativa, livre
concorréncia e fungdo social permitem uma limitagdo do direito de exclusividade conferido
as patentes para a coibi¢cdo do poder econdomico, devendo o Estado combater restrigdes

injustificadas praticadas por determinado agente a concorrentes.

Por isso, entende-se que a necessidade de compartilhamento ndo desaparece com o
afastamento da doutrina das essential facilities. Mesmo que o nome da doutrina nao seja
invocado, a sua logica e os seus elementos permanecem, pois a Unica forma de se preservar
o intuito da padroniza¢do, quando associada a propriedade intelectual, ¢ compreender esta

como infraestrutura tecnoldgica, sujeita a regras de acesso aberto e amplo. Aqui, o objetivo

45 CASAGRANDE, Paulo L. Regulagdo Pro-concorrencial de Acesso a Ativos de Infraestrutura: Regime
Juridico e Aspectos Econdmicos. In: BARRIONUEVO FILHO, Arthur; MACEDO, Bernardo Gouthier;
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira (Org.). Direito Economico Regulatorio. Sao Paulo: Saraiva, 2010, p. 123.
436 Idem.

437 Especialmente os direitos de propriedade que recaem sobre bens de produgio, conforme ressaltado por
Eros Grau: “O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o principio da fungdo social da propriedade
impoe ao proprietario — ou a quem detém o poder de controle, na empresa — o dever de exercé-lo em beneficio
de outrem e ndo, apenas, de ndo o exercer em prejuizo de outrem. Isso significa que a func¢do social da
propriedade atua como fonte da imposi¢@o de comportamentos positivos — prestagao de fazer, portanto, € nao,
meramente, de ndo fazer — ao detentor do poder de defluir da propriedade”. (GRAU. 4 Ordem Econémica...,
cit., p. 243)

438 FORGIONL. Os Fundamentos..., cit., p. 319.
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principal do compartilhamento ¢ a promog¢do de uma maior rivalidade entre os agentes,
entendida como um beneficio para o mercado e para a sociedade como um todo. Portanto,
a esséncia e o efeito final seriam bastante semelhantes aos preconizados pela doutrina das

essential facilities.
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CONCLUSOES

A interface entre a concorréncia e a propriedade intelectual depende de equilibrio
entre os objetivos dispostos por cada um, podendo estes serem mais ou menos proeminentes
de acordo com a situagdo sob analise. Nao ¢ diferente no caso do licenciamento de patentes

essenciais a implementagao de padrdes tecnologicos.

Tais padrdes se tornam cada vez mais relevantes para o desenvolvimento tecnologico,
fortemente pautado, nos mercados de ICT, na interoperabilidade e compatibilidade entre
dispositivos de diferentes fabricantes. No Capitulo 1, viu-se que os titulares declaram as
organizagdes implementadoras de padrdes (SSOs) suas patentes como essenciais,
comprometendo-se a licencia-las sob termos justos, razodveis e nao discriminatorios
(FRAND). O titular que se submete ao compromisso de licenciamento tem a expectativa
de ganhos em quantidade de licencas, pois sua tecnologia passara a ser utilizada por todos

os agentes dos mercados alvos da padronizagao.

As patentes sdo, entdo, incluidas na base de dados das SSOs, sendo comum que estas
ndo implementem sistemas de verificagdo da veracidade das declaragdes de essencialidade,
ou da validade das patentes em questao. A tnica medida concreta tomada pelas SSOs €, em
suas politicas de propriedade intelectual, alertar os titulares que, na auséncia do
compromisso FRAND, serdo promovidos esfor¢os para ndo contemplar na especificacao

técnica do padrao tecnologico as tecnologias de titulares ndo comprometidos a licencia-las.

O compromisso FRAND constitui uma forma de viabilizar o processo de
padronizagdo, assegurando-se o acesso a tecnologia padronizada. Mas, além disso, o
compromisso de licenciamento tem como fundamento uma preocupacao eminentemente
concorrencial. O objetivo inicial € evitar a pratica de condutas anticompetitivas a partir de
poder econdmico e posicdo dominante obtidos pelo afunilamento de alternativas

tecnoldgicas decorrente da padronizagao.

Nesse sentido, o valor da tecnologia padronizada nao decorre tanto de sua qualidade
ou superioridade em relagdo as demais, mas sim do proprio processo de padronizacao. Dai,
conforme mencionado no Capitulo 4, o entendimento de que o efetivo cumprimento do
dever autoimposto de licenciamento configura uma condi¢do para a legitimidade do poder
econdmico e posicdo dominante adquiridos. Sem o cumprimento desse dever, ndo ha

sentido em se conferir dominancia aos detentores dos componentes da tecnologia
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padronizada, que teriam se aproveitado da situagdo para aprisionar (lock-in) os demais
agentes no padrao. Ademais, o impedimento de acesso a tecnologia padronizada constitui

um obstaculo a propria padronizagao.

Verifica-se que o dever de licenciamento se pauta na importancia das patentes
essenciais como instrumentos quase infraestruturais, destacando-se, conforme examinado
no Capitulo 2, que elas estdo sujeitas aos efeitos de rede € a um interesse publico fortalecido
pelo processo de padronizagdo. O regime de licenciamento decorrente dessas caracteristicas
converge, nesse aspecto, com a fun¢do da doutrina concorrencial das essential facilities.
Esta impde ao proprietario de bens de acesso (essenciais a entrada ou manutencido de
agentes no mercado) o compartilhamento com todos os interessados, especialmente os
concorrentes. Entende-se que os proprietarios de bens nesses moldes detém posicao
privilegiada em relagdo aos demais agentes no mercado, mas ainda assim devem ter um
comportamento concorrencial. Com o compartilhamento, ha a expectativa de fomento a
concorréncia, o que ¢ desejavel para a promocao de melhores e/ou novos servigos e

produtos (em ultima analise, inovagao).

Vale dizer que, ndo obstante a existéncia de criticas e ressalvas a doutrina das
essential facilities (especialmente no tocante a sua aplicacdo a propriedade intelectual, pelo
risco de desnaturagdo de incentivos a investimentos), o resultado da andlise dos casos e
doutrina especializados no Capitulo 4 levou a conclusdo de que ela ¢ recepcionada pelo
ordenamento brasileiro e j& faz parte do 1éxico do Cade. A analise indica uma preferéncia
da autoridade antitruste pela discussdo de compartilhamento sob a oOtica das essential
facilities, em oposi¢do a uma aplicacdo pura do principio da funcdo social, tido como
elemento para a imposicao de compartilhamento de essential facilities no Brasil. Verificou-

se que as decisdes do Cade sugerem uma associagao do principio a questoes privatistas.

Entende-se que a natureza contratual do compromisso FRAND nao descarta a nogao
de que a logica da doutrina das essential facilities ¢ fundamento para a restrigao prévia do
poder econdmico e da posi¢cdo dominante a serem adquiridos pela padronizagdo. Diz-se
“prévia” porque a restri¢do se volta a situagdo na qual estes so surgirdo caso o padrao em
questdo venha a se tornar dominante ao ponto de ser insubstituivel. E a escassez decorrente
dessa insubstituibilidade que confere a caracteristica infraestrutural, como uma essential

facility, as patentes essenciais.
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Concretizando-se o cenario de escassez, € caso o titular de patente essencial venha a
descumprir o compromisso de licenciar sob termos FRAND, a doutrina das essential
facilities representa ainda uma solugdo ex post (conforme elementos estruturantes ja
discutidos) capaz de resgatar o intuito concorrencial subjacente ao compromisso. Nessa
hipodtese, tal intuito busca assegurar o interesse publico envolvido na padronizacao € o
interesse publico decorrente da propria propriedade intelectual, pois se entende que o
incentivo a inovagdo ¢ também um objetivo concorrencial. A aplicacdo da logica das
essential facilities, nesse aspecto, forca o titular a atender o dever de compartilhamento

assumido anteriormente, acionando mecanismos inerentes a esse dever.

Com efeito, reconhecendo-se a necessidade de impor um dever amplo de
compartilhamento, o resultado imediato seria o questionamento de modelos de negocio
como os da empresa Qualcomm (conforme caso abordado no Capitulo 3) que, por
interpretar de forma restritiva o brago “ndo discriminatério” dos termos FRAND, licencia
patentes essenciais apenas a agentes localizados no final da cadeia de produgdao (OEMs),

recusando licencgas a fabricantes de chips, seus concorrentes.

Ressalta-se que o Cade ja adotou solugdes com efeitos semelhantes, discutidas nos
casos discutidos no item 3.4.2.5, nos quais se determinou um licenciamento prévio e amplo
em func¢do de tecnologias importantes ao mercado (verdadeiros padrdes de facto) serem

detidas por agentes dominantes.

Assim, ha precedentes para que se entenda a l6gica da doutrina das essential facilities
como inerente ao compromisso de se licenciar patentes essenciais. Do mesmo modo,
embora o Cade tenha entendido que o unico caso brasileiro de condutas unilaterais em
patentes essenciais de jure até entdo (TCT e Ericsson) se tratava, na realidade, de matéria
meramente privada, ndo afastou, naquele momento, a possibilidade de avaliacdo de abusos

em licenciamento de patentes essenciais como questdes concorrenciais.

Nessa logica, a questdo do acesso e do consequente fomento concorrencial, que ¢ de
interesse publico, sobrepde-se ao direito de exclusividade. Constatou-se que algumas das
solucdes adotadas pelos casos discutidos no Capitulo 3 contemplam esta visao, ainda que
de forma indireta. Entretanto, verificou-se uma instabilidade e, em determinados casos,
uma certa resisténcia em se enxergar o compromisso de licenciamento de patentes

essenciais como um instrumento de fulcro concorrencial. A compreensao da doutrina das
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essential facilities enquanto subsidio a restri¢ao prévia do poder econdomico e solugdo ex

post harmoniza esse aspecto.

De toda sorte, mesmo diante da ndo aplicacao da doutrina das essential facilities em
si, permanece a possibilidade de se utilizar regras pro-concorrenciais que venham a resultar
em restri¢gdes da livre iniciativa, expressada na recusa de licenciar ou livre escolha dos

termos desse licenciamento.

A interpretacao conjunta dos principios da livre iniciativa, livre concorréncia e fungao
social (entendida nesse trabalho como elemento da doutrina das essential facilities)
possibilita que se limite o direito de exclusividade conferido as patentes em prol da coibi¢do
do poder economico, devendo o Estado combater restri¢des injustificadas praticadas por

um agente a concorrentes.

Por isso, entende-se que a necessidade de compartilhamento ndo desaparece com o
afastamento da doutrina das essential facilities. Ainda que o nome da doutrina ndo seja
invocado, a sua logica e os seus elementos se mantém, pois a unica forma de se preservar
o intuito da padroniza¢do, quando associada a propriedade intelectual, ¢ compreender esta
como infraestrutura tecnologica sujeita a regras de acesso aberto voltadas ao fomento

concorrencial.
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