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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. Dissertagcdo (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 comparag¢do 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) o 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 condigdes favoraveis 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, esforcos
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 é 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)’.

Consequentemente, uma sistemdtica 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 implementa¢ao do

padrio tecnologico* a assuncdo de um compromisso prévio a escolha do padrio: o

' A interoperabilidade ¢ 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 padroes sejam efetivamente comunicados aos consumidores. Cf. HOVENKAMP, Herbert. The
Intellectual Property-Antitrust Interface. Issues in Competition Law, ABA, 2008, p. 1998.

2 Em geral, essas organizagdes sio de natureza privada, podendo estar sujeitas a algum nivel de supervisio pelo
Poder Publico. Um exemplo ¢ a Organizacao Internacional para Normalizagado (ISSO).

3 Information and Communications Technology (ICT) se refere ao ambito de tecnologias de telecomunicagdo
ou comunicagdo digital que permitem a comunicagao entre sistemas. J4 Tecnologia da Informagdo (TI) diz
respeito a tecnologias baseadas em computadores.

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



compromisso de licenciamento patentdrio sob termos justos, razoaveis e ndo
discriminatorios, conhecidos pelo acronimo “FRAND” — fair, reasonable, and non-

discriminatory.

Ocorre que as SSOs ndo apresentam definigdes especificas acerca desses termos e,
ademais, ndo se envolvem diretamente no processo de licenciamento, deixando-o a cargo
dos interessados. A grande quantidade de litigios e disputas envolvendo patentes essenciais’
sugere que a mera existéncia do compromisso ¢ insuficiente para evitar ou solucionar todos

os problemas envolvidos no licenciamento de patentes essenciais.

Nesse contexto, o poder econdmico e a posicdo dominante conferidos aos titulares de
patentes essenciais justamente em fungao da padronizacdo cria incentivos para a pratica de
condutas nocivas ao ambiente concorrencial, trazendo-se assim a questdo 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 econdmica
em regime de concorréncia com agentes ja estabelecidos no mercado, nao podendo estes

ultimos se recusarem a fornecer o acesso.

Trata-se de uma situagdo excepcional na qual um agente, em fun¢do de posi¢cdo
privilegiada no mercado e de grande dificuldade em se duplicar a infraestrutura por ele

controlada, tem afastada a sua liberdade de contratar, eis que o Estado lhe impde a obrigacao

> Um estudo empirico realizado por Pohlmann e Blind, com base em dados de 1993 a 2015, conclui que o
numero 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.)



de fazé-lo sob termos considerados razoaveis e ndo discriminatorios, atitude fundada no risco

de a recusa de contratar gerar efeitos anticompetitivos no mercado em questao.

Com as mudancas tecnoldgicas e a crescente valorizagdo da propriedade imaterial,
criou-se o entendimento de que a doutrina das essential facilities seria aplicavel aos direitos
de propriedade intelectual, ndo obstante a variagdo de graus de aceitagao dessa aplicagdo na
doutrina e jurisprudéncia europeia e estadunidense®. A preocupacio é que a possibilidade de
imposicdo de compartilhamento elimine ou desnature o incentivo de se investir em
propriedade intelectual e, no limite, desincentive a inovacdo, sendo preferivel solugdes

privatistas a solu¢des concorrenciais.

Alguns fatores explicam o surgimento dessa adaptagdo da doutrina. Conforme
FORGIONI, no século XXI, a partir da chamada Nova Economia, o foco do comércio — que
no século XX se resumia em petrdleo, aco e mao de obra— passa a ser informagao, tecnologia
e conhecimento’. Ainda, PITOFSKY afirma que a “novidade” da Nova Economia ¢ sua
crescente dependéncia de produtos e servigos fundados em ideias®. H4 uma mudanga nas
prioridades de investimento, crescendo em importancia a propriedade de bens imateriais, o
que leva a uma atribuicdo de poder econdmico (e, por vezes, politico) muito maior aqueles

que detém direitos de propriedade intelectual’.

¢ 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 regula¢do 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 Jr., Abbott B.; SIDAK, J. Gregory. Essential
Facilities. Stanford Law Review, vol. 51, n. 5, p. 1187-1249, Maio/1999; e 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.
7 Cf. FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 8.ed. rev., atual. ¢ ampl. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, pp. 317-18.

8 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 negocio 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).

® Nesse sentido, Paula Forgioni: “Na Nova Economia, os detentores dos direitos de propriedade intelectual
determinam quem utilizard e controlara os mais importantes ativos da sociedade, ou seja, quem e de que forma
podera dispor desses bens” (Os fundamentos... cit., p. 318.).



Nesse sentido, a racionalidade economica das patentes parte do monopdlio juridico
temporario conferido pelo registro, com a expectativa de se compensar investimentos em
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e receber retorno financeiro pelo exercicio da
exclusividade!®. A titularidade da patente confere ao agente a faculdade de excluir o acesso
por terceiros, fortalecendo sua prerrogativa de liberdade de contratar (licenciar)!!, inclusive
no tocante a possibilidade de recusa ou, no minimo, de poder decidir sob quais termos a

licenga sera concedida.

Entretanto, a oponibilidade desse direito ndo pode ser absoluta. Entende-se que a
atribui¢ao de poder econdmico pelo direito de exclusividade possa ocasionar em distor¢ao,
e ndo 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¢ao dos
direitos de propriedade intelectual'>. No Brasil, a possibilidade de abuso dos direitos de
propriedade intelectual ¢ prevista tanto na Lei n® 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial),
em seu art. 68, caput, quanto na 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.

No caso das patentes essenciais, entende-se que, além das possibilidades gerais de
abuso da propriedade intelectual, o potencial para abusividade se origina da necessidade
inafastavel de utilizagao de determinadas tecnologias protegidas por patentes, sob o risco de
se impedir a permanéncia ou o acesso, por parte de agentes econdmicos que nao sejam seus

titulares, a mercados dotados de padronizagao.

Por essa razdo, torna-se relevante a visdo dessa propriedade intelectual a partir da
logica de compartilhamento das essential facilities. Se a propriedade intelectual em geral “¢

capaz de gerar situagdo propensa ao abuso, especialmente em ambientes nos quais a forga

10 Ainda assim, ressalta-se que ndo estd embutido, na concessdo do registro, o direito a essa compensagdo e/ou
lucro, somente a mera expectativa. Nesse sentido, cf. 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.

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

12 Ibid., p. 320.

13 Como exemplo, 0 acordo TRIPS, em seu artigo 8, pardgrafo 2°, dispde que “poderio 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 injustificdvel o comércio ou que afetem adversamente a transferéncia
internacional de tecnologia”. Contudo, admite-se que nem todos os paises signatarios adotam san¢des nesse
sentido.



concorrencial é arrefecida pela outorga da exclusividade!*

, 1880 parece ser particularmente
problematico no que se refere as patentes essenciais, pois estas se apresentam como uma
dupla fonte de interesse publico: tanto pelas proprias patentes, em seu objetivo de incentivo
a inovagao, quanto pela padronizacao que, em ultima analise, também configura estimulo
significativo a inovacao, trazendo ganhos de eficiéncia, sustentando a interoperabilidade de

produtos de diferentes fabricantes, reduzindo custos de transagao e possibilitando economias

de escala.

Considerando que o incentivo a inovagao estd intimamente relacionado a um ambiente
concorrencial higido'®, o direito concorrencial e, especificamente, a doutrina das essential
facilities, pode ser uma ferramenta util 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 comparagao a patentes ndo essenciais, tornam possivel a aplicagdo da doutrina
das essential facilities a situagdes de licenciamento sem que haja uma desnaturacao do

incentivo a inovag¢ao inerente ao direito patentario?

Diante disso, parte-se da hipotese 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 inovagao), tal
abordagem preservaria o duplo interesse publico existente no tocante as patentes essenciais,
0 que nao seria possivel caso se adotasse uma solugdo puramente de direito contratual, mais

privatista, que admitisse interpretacdes 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 diante da 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 sintetizacao “[d]o estado

14 FORGIONI, Os fundamentos..., cit., p. 316.

15 “Repare-se, na verdade, que a permissdo normativa de constitui¢io ¢ gozo de direitos de propriedade
intelectual desempenham ainda uma fung¢ao concorrencial (ou competitiva). Por exemplo, a outorga de direito
de patente ou modelo de utilidade visa, apesar de tudo, incentivar a concorréncia no mercado baseada na
inovacao tecnologica, principalmente se a esse exclusivo for reconhecido um ambito de prote¢do adequado ao
sector tecnolégico onde a inovagdo seja realizada” (MARQUES, J. P. Remédio. Propriedade intelectual e
interesse publico. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n® 79, 2003, p. 321).
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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'”.

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

historicos, relatorios governamentais, teses e dissertagdes e outros tipos”'®.

A escolha do método ¢ justificada em func¢ao do conteudo do questionamento exposto:
serd necessario, por meio da analise das caracteristicas e regimes particulares das patentes
essenciais, explorar a viabilidade da aplicacdo 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 inovagao, a revisao da literatura possibilitara uma
analise da existéncia de outros mecanismos (expectativa de padronizagao bem-sucedida,
reducdo de custos por eliminacdo de tecnologias em duplicidade, dentre outros) capazes de

assegurar ou engendrar incentivos nesse sentido.

Para a concretizagdo dessa proposta, cumpre promover uma andlise 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-a 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,

16 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
Jfor 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.)
17 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.)
18 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.
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mais tarde, passou a ser aplicada a bens imateriais, foi na literatura especializada que esse
entendimento ganhou for¢a, especialmente diante de uma grande instabilidade de requisitos

judiciais para a aplicag¢ao da doutrina.

Ainda assim, esclarece-se que, nos Capitulos 3 e 4 deste trabalho, a andlise
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 desnecessdria a utilizagdo 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¢ao de institutos juridicos estrangeiros.
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 padrao 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 padronizacdo, o exercicio do direito de exclusividade inerente ao registro
patentario ¢ potencializado, o que se busca mitigar por meio da autoimposicdo de uma

obriga¢do de licenciamento sob termos FRAND.

Em seguida, o Capitulo 3 discute as patentes essenciais sob a 6tica 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 preocupacdo com a higidez concorrencial determinou
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a imposi¢ao de licenga compulsoria prévia, o que teria uma logica semelhante ao dever de

acesso do compromisso FRAND.

Com base nisso, o Capitulo 4 apresenta, primeiramente, um exame doutrinario e
jurisprudéncial da doutrina das essential facilities por ordenamentos com tradi¢cdo 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
verificacdo de posicionamento. Ato continuo, e 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 l6gica do compromisso
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

padronizagdo associada a efeitos de rede.
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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 andlise do dever de
compartilhamento FRAND revela uma convergéncia com os objetivos da doutrina das

essential facilities, enfatizando-se o intuito concorrencial subjacente ao compromisso.

De fato, a legitimidade do poder econdmico e da posicao 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 condi¢do, esvai-se a legitimidade do
exercicio, vez que o poder econdmico € a posicdo dominante s6 existem em contrapartida

ao compromisso FRAND.

A logica estabelecida pela doutrina das essential facilities confere, simultaneamente,
subsidio a restricdo prévia do poder econdmico a ser adquirido pelos titulares apds o
processo de padronizacao (constituindo o fundamento de acesso a um bem intelectual cuja
importancia pode equivaler aquela de uma infraestrutura) e, no caso de violagao do dever

de compartilhamento, apresenta uma medida ex post de acesso.

Ademais, identifica-se no licenciamento nessas condi¢cdes alguns mecanismos
~ . ~ . . . ~ 380 .
voltados a afastar as preocupagdes acerca da criagdo de desincentivos a inovacao’®”, 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 inovacao.
Contudo, argumentar que o compartilhamento desincentiva a inovagao se torna incoerente
quando o proprio titular se dispos a flexibilizar o exercicio direito de exclusividade. A

conduta do titular nesse sentido indica que (i) a expectativa de ganhos obtidos com a

380 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.
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interoperabilidade e a padronizagdo ultrapassam as perdas decorrentes do
compartilhamento obrigatério e (ii) o incentivo a inovagdo, no caso das patentes essenciais,
pauta-se também na expectativa de obtencdo 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, ¢ 0s
ganhos e as perdas decorrentes da padronizagdo, 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 padronizagiio possa neutralizar as eventuais desvantagens®®?,
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 ndo

1383

configura excludente de atuagdo do direito concorrencial®®® e, no caso da propriedade

intelectual, tal recuperacao/obtencao ¢ 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).

381 Cf. MELAMED; SHAPIRO. How Antitrust..., cit., p. 2118.

382 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-
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).

383 ¢(_..) 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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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 regime institucional que tem a inovagao como um de
seus objetivos. Além disso, em funcdo deste objetivo, converge com o propodsito da

propriedade intelectual.

Logo, a solucdao mais adequada para a restricdo de acesso a patentes essenciais seria
a imposicao de compartilhamento a partir da logica das essential facilities, que reequilibra
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 aplicacdao 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.
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Embora um elemento da livre iniciativa seja a liberdade econdmica, ou liberdade de
iniciativa econdmica, cujo titular é a empresa®®*, o que implicaria, dentre outras acepgdes,
uma “neutralidade do Estado diante do fendmeno concorrencial, em igualdade de condi¢des

99385

dos concorrentes” ®, constata-se que este principio ndo ¢ puramente privatista:

A livre iniciativa, ademais, ¢ tomada no quanto expressa de socialmente valioso;
por isso ndo pode ser reduzida, meramente, a feicdo que assume como liberdade
econdmica, empresarial (isto ¢, da empresa, expressdo do dinamismo dos bens
de produg¢do); pela mesma razao nio se pode nela, livre iniciativa, visualizar tdo
somente, apenas, uma afirmacdo do capitalismo. Assim, livre iniciativa ¢
expressao de liberdade titulada pelo capital, mas também pelo trabalho. (grifos
nossos)>%

3

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 organizacdo da economia, e de que “ela s6 pode funcionar de maneira
minimamente adequada se houver rivalidade entre os agentes economicos em seus esfor¢os
para disponibilizar e adquirir bens e servigos no mercado”®’. Parte-se da nocdo 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’®3,

Novamente, enfatiza-se que tanto o incentivo a inovagao objetivado pela concessao
de propriedade intelectual, quanto a padronizagdo, evidenciam interesses publicos que sO
podem ser adequadamente preservados sob um vié€s concorrencial. Mais especificamente,
a atuacdo concorrencial no caso das patentes essenciais resultaria no compartilhamento
compulsorio de propriedade privada, com fundamento na sujeicdo da propriedade

intelectual ao principio da funcdio social, balizador dos direitos de propriedade®®.

3% GRAU, Eros Roberto. 4 Ordem Econémica na Constituicdo de 1988. 19a. ed., rev. e atual.. Sdo Paulo:
Malheiros, 2018, p. 198.

35 GRAU. 4 Ordem Econdmica..., cit., p. 200.

386 Op. cit, p. 208.

387 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 Econémico Regulatorio. Sdo Paulo: Saraiva, 2010, p. 123.
388 Idem.

389 Especialmente os direitos de propriedade que recaem sobre bens de produgdo, 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
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Considerando que a propriedade intelectual serve para “atribuir incentivo competitivo as

95390

empresas, € nao para agraciar-lhes com poder ilimitado de propriedade””", esse carater

publicista aproximaria os direitos de propriedade intelectual do alcance da fungdo social.

Quando interpretados em conjunto, os principios da livre iniciativa, livre
concorréncia e func¢ao social permitem uma limita¢ao do direito de exclusividade conferido
as patentes para a coibicdo do poder econdmico, devendo o Estado combater restri¢des

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 nio seja
invocado, a sua logica e os seus elementos permanecem, pois a unica forma de se preservar
o intuito da padronizagdo, quando associada a propriedade intelectual, ¢ compreender esta
como infraestrutura tecnoldgica, sujeita a regras de acesso aberto e amplo. Aqui, o objetivo
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.

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)

3% FORGIONLI. Os Fundamentos..., cit., p. 319.
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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 padronizacao.

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

tecnolédgicas 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, e 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 e 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 braco “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 se afastou naquele momento a possibilidade de avaliagdo 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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