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Essential facility doctrine e a propriedade intelectual: a imposicéo do
compartilhamento de padrdes tecnoldgicos essenciais frente aos direitos de

exclusividade do inventor

Caroline Ferreira Feijé Machado!
RESUMO

O presente trabalho tem por escopo analisar a relagdo existente entre a essential facility
doctrine e a propriedade intelectual, de forma a demonstrar as consequéncias decorrentes
da obrigacdo do compartilhamento dos padrGes tecnoldgicos essenciais e seus impactos
ao inventor, que abre mao da sua exclusividade, e a sociedade, que acaba sendo
beneficiada com esse aumento da concorréncia. Para isso, analisa-se 0s requisitos da
referida doutrina e a nota técnica apreciada pela Superintendéncia Geral do CADE acerca
do tema: TCT X Ericsson.
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1. INTRODUCAO

De acordo com o artigo 170, inciso IV da Constituicdo Federal, a ordem
econdmica deve observar o principio da livre concorréncia, este preceitua que a
concorréncia ndo pode ser cerceada por agentes econdmicos com poder de mercado, ou
seja, agentes com capacidade de influenciar de forma determinante niveis de oferta,
precos, 0 modo de atuacdo daguele mercado e outras variaveis relevantes, de maneira
diversa da que ocorreria se a concorréncia estivesse presente naquele mercado.

Assim, infere-se que a regra no Brasil é que as empresas possuem liberdade para
decidir com gquem manter relacGes comerciais. Todavia, esse principio ndo é absoluto,
podendo ser restringindo através da doutrina das essential facilities.

Calixto Salomao Filho (2008) traz como um dos principios gerais da regulacéo o
principio da difusdo do conhecimento econémico, que tem como desdobramento o
principio do acesso necessario.

O principio do acesso necessario é aplicavel na relacdo entre concorrentes, quando
ocorre recusa de contratar, ou seja, € uma obrigacdo negativa, impondo sanc¢des aqueles
que se negam a contratar de maneira injustificada, no entanto, essa obrigagdo pode ser
estendida para uma obrigacdo ativa de contratar através da teoria das “essential facilities”,
que fornece as bases para o desenvolvimento de uma disciplina regulatoria.

A doutrina das essential facilities, se enquadra no tema recusa de vender ou recusa
de contratar, que é uma das espécies de condutas unilaterais, prevista na lei 12529/11,
artigo 36, Xl e XII. Insta ressaltar, que nas condutas unilaterais, também chamadas de
condutas por efeitos, a ilicitude decorre da potencialidade anticompetitiva dos efeitos da
conduta que, a priori, é licita, e por isso, sdo analisadas pela regra da razdo, a qual
demanda a demonstracdo de que esses efeitos foram, de fato, alcangados.

De modo geral, presume-se que a recusa de contratar € pratica normal
de mercado, integrante da liberdade de iniciativa dos players. Contudo,
guando se passa em uma estrutura verticalizada envolvendo agente
econdmico que detenha posi¢cdo dominante, a recusa de contratar ou de
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vender pode gerar efeitos anticoncorrenciais. (GABAN,
DOMINGUES, 2012, p. 144)

Assim, ocorrera a aplicacdo da essential facility doctrine, impondo a obrigacao de
compartilhamento quando estivermos diante de uma conduta de recusa de vender ou
contratar que configure uma pratica anticoncorrencial, ou seja, quando esta pratica
configurar uma tentativa de dominagdo de mercado ou de eliminacdo da concorréncia,
visando ou ndo 0 monopdlio.

Inicialmente, a mencionada doutrina estava atrelada a infraestruturas fisicas,
entretanto, também passou a ser aplicada para outros casos, como do ponto de vista
intelectual e inventivo, o que preceitua Calixto Salomdo (2007, p. 113)

Note-se que a origem da nocdo de essential facility poderia dar a
impressdo de que o conceito s6 tem relevancia quando se esta
considerando o0 acesso a infraestruturas bastante especificas,
normalmente ligadas a uma indUstria organizada em rede. Todavia, ndo
importa tanto o tipo de bem ou de mercado que esta sendo considerado.
O relevante ¢ a situacdo de dependéncia extrema acima referida. Sob
essa perspectiva, qualquer bem econdmico pode, em principio, vir a ser
uma essential facility (...).

Destarte, pode ser utilizada quando se tratar também de propriedade intelectual,

que é conceituada por Eduardo Lycurgo Leite (2004, p. 22) como

(...) o direito do ser humano sobre as suas criagOes intelectuais, ou seja,
sobre as suas invencdes, textos, desenhos, expressdo criativa, etc., ou
seja, o direito do individuo sobre as criagGes do seu intelecto (obras).
Sob o termo propriedade intelectual, estdo compreendidas todas as
regras tendentes a protecdo dos direitos de propriedade industrial, dos
direitos autorais e do know how.

A partir das questdes tratadas acima, o presente artigo tem por objetivo
demonstrar a aplicacdo da essential facility doctrine aos casos ligados a propriedade
intelectual, analisando em que medida a referida doutrina, ao impor o compartilhamento
dos padr@es tecnoldgicos essenciais, é prejudicial aos inventores que tem seus direitos
resguardados através da propriedade intelectual. Trabalha-se com a hipétese de que o
compartilhamento das estruturas essenciais beneficia a sociedade, mas prejudica os
inventores, que abrem mdo de sua exclusividade, diminuindo, assim, a auferi¢éo de lucro.

Com esse escopo, o trabalho serd estruturado da seguinte forma: i) uma
abordagem sobre as caracteristicas necessarias para a aplicacdo da essential facility

doctrine; ii) exposicdo sobre a relacdo entre as essential facilities e a propriedade
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intelectual; ii.1) andlise da obrigacdo de compartilhamento e o problema do free rider;

iii) a apreciacdo da nota técnica julgada pelo CADE a respeito do caso TCT vs. Ericsson.

2. ESSENTIAL FACILITY DOCTRINE: REQUISITOS

A doutrina das “essential facilities” ¢ utilizada nos casos que configuram o
chamado monopdlio natural, isto é, quando a exploracdo de uma mesma atividade
econémica ndo pode ser desenvolvida por mais de um agente, pois a maximizagéo de
resultados e a plena eficiéncia alocativa so serdo alcancadas quando a exploracdo dessas
atividades se der em regime de exclusividade.

E nesse contexto, visando diminuir o efeito negativo dos monopdlios naturais, a
doutrina das essential facilties impde a obrigacdo de compartilhamento das chamadas
infraestruturas essenciais, todavia, para que essa teoria seja aplicada, devem estar
presentes quatro requisitos trazidos por Calixto (2008, p.67):

Em primeiro lugar, € preciso que exista o controle de um bem
fundamental para a concorréncia. Também deve haver impossibilidade
de prética e/ou econdmica de duplicagéo do referido bem (e aqui entram
as consideragBes- sobretudo econdmicas- relativas aos monopolios
naturais). Terceiro requisito 6bvio é o da negativa do uso do bem
fundamental. Finalmente, é preciso que haja possibilidade fisica e
técnica de fornecer a interconexao.

Entretanto, a Corte Europeia de Justica, ao julgar o caso Bronner, estabeleceu dois
passos para se identificar a necessidade de aplicacdo da essential facility doctrine,
primeiramente deve restar caracterizada que para além de uma posicdo dominante de
mercado, o agente domina injustificadamente uma estrutura que seu concorrente ndo tem
condigdes de duplicar, inviabilizando, assim, a competicao; e ademais, deve-se verificar
se 0 controle dessa estrutura possui mais probabilidade de levar & monopolizacdo do
mercado downstream. Podendo-se ainda adicionar um terceiro requisito, que é a auséncia
de justificativa objetiva para a recusa do produto ou servico.

Enquanto nos Estados Unidos, A Suprema Corte Americana aplica essa doutrina
nos casos em que considera que houve violagdo ao Sherman Act por haver negativa de
acesso ao insumo essencial aos rivais. Ao encontro dessa aplicagdo, Hovenkamp (2016,
p. 413) preceitua que

most of the things found by courts to be essential facilities have fallen
into one of three classifications: (1) natural monopolies or joint venture
arrangements subject to significant economies of scale; (2) structures,
plants or other valuable productive assets that were created as part of
regulatory regime, whether or not they are properly natural monopolies;
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or (3) structures that are owned by the government and whose creation
or maintenance is subsidized. What all these structures have in common
is that those who do not.

Dessa forma, podemos inferir que a aplicacdo dos requisitos e da propria teoria
em questdo, ocorre de maneira distinta em cada jurisdi¢do, visto que ha liberdade para
aborda-la de maneira especifica, no entanto, podemaos citar quatro elementos basicos para
que haja a configuracdo de uma conduta como essential facility, sdo eles: a) controle de
infra-estrutura essencial por um monopolista; b) impossibilidade de um concorrente
duplicar, de modo fatico ou razoavel, a infraestrutura; c) recusa de acesso a um
concorrente; d) 0 acesso a terceiros é tecnicamente possivel.

Outrossim, deve-se analisar se 0 remédio imposto pela autoridade antitruste, que
enseja a obrigacdo de compartilhamento, esta promovendo o efeito esperado, que €
permitir 0 acesso de concorrentes a infraestruturas essenciais, visto que mesmo
permitindo 0 acesso aos seus rivais, 0 agente econdémico poderia, em tese, cobrar um
preco exacerbado, ja que ndo ha a necessidade de que o acesso seja fornecido em
igualdade absoluta de condicdes, 0 que continuaria a inviabilizar a concorréncia. Entdo,
0 preco cobrado deve ser razoavel e as condi¢cGes também, sob pena de continuar a ser
enquadrado na recusa de acesso, continuando sujeito as san¢Ges cabiveis a essa conduta
anticoncorrencial.

Insta ressaltar, que a aplicacdo desse remédio demanda cautela e, sobretudo,
ponderacdo, pois pode ser considerada uma intervencao excessiva e prejudicial caso ndo
se observe todos os requisitos, gerando a invaséo de liberdades do particular, de forma a
tolher direitos ligados a principios da ordem econdémica, como a livre iniciativa do agente

econdmico.

3. ESSENTIAL FACILITY E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Uma vez que existem bens que sdo considerados de condicdo essencial para a
producdo de outros, e que ndo podem ser duplicados, seja por circunstancias econémicas
ou juridicas, sdo os chamados bens de acesso necessario, isso justifica a obrigacdo de
fornecimento das que detém a estrutura essencial aos demais concorrentes que necessitam
desta para ingressar no mercado.

Como dito anteriormente, a doutrina das essential facilities se estende aos casos

onde o bem em questdo € ligado a propriedade intelectual, sendo assim, lIsabela
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(13

Brockelmann Faria (2014, p.89) afirma que “ (...) quando algum concorrente detém
patentes sobre componentes padronizados essenciais- as standard essential patents-, é
esperado que ele se comprometa a licencia-la em termos razoaveis, evitando fechamento
de mercado”.

Dessa forma, via de regra, os detentores dessas standard essential patents devem
licencia-las de maneira razoavel e em termos FRAND, sem cometer discrimina¢do com
0s que usardo estes componentes imprescindiveis, de forma a possibilitar a utilizacdo
destes produtos. Do contréario, configuraria abuso de posi¢cdo dominante, podendo gerar
um monopolio por parte dos detentores dessa propriedade intelectual, prejudicando,
assim, os consumidores.

Assim, pode-se vislumbrar que existe claro antagonismo entre o que preceitua o0s
direitos de propriedade intelectual e a doutrina das essential facilities, uma vez que o
primeiro visa proteger os direitos do inventor, enquanto o segundo impde o
compartilhamento destes.

Como ja mencionado, o direito de propriedade intelectual visa proteger 0s
criadores de alguma producéo do intelecto humano, de forma a fomentar a pesquisa e o
desenvolvimento. Este ramo do direito se divide em direito autoral, protecao sui generis
e propriedade industrial. Este Gltimo seré objeto do presente artigo, mais especificamente
no que tange as patentes de invencao.

A propriedade industrial é regulamentada pela Lei n® 9.279/96 e abarca direito e
obrigagdes ligados a bens intelectuais, assegurando ao detentor do direito a exclusividade
quanto a fabricacdo do bem ou produto, além da comercializacdo, importacdo, uso, venda

e cessdo, como demonstra a tabela abaixo.

Propriedade Industrial

Patente
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Para tratarmos do impacto da essential facility doctrine nas standard essential
patents, deve-se ter em mente o conceito de patente, que € trazido por Diana de Mello
Jungmann (2010, p.27) como sendo

(...) um titulo de propriedade temporaria concedidos pelo Estado, com
base na Lei de Propriedade Industrial (LPI), aqueles que inventam
novos produtos, processos ou fazem aperfeicoamentos destinados a
aplicacdo industrial. (...) Sua importancia é fundamental, pois a
concessdao deste direito de exclusividade garante ao seu titular a

possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento
de novos produtos e processos industriais.

E imperioso esclarecer que para ser considerado patente, nio basta que o inventor
considere que aquele bem é uma invencgdo, mas sim que atenda aos requisitos trazidos
pelo artigo 8° da Lei n°® 9.279/96 (lei de propriedade industrial), que sdo novidade,
atividade inventiva e aplicagéo industrial.

Assim, o titular detém direitos sobre aquela standard essential patent, podendo
utiliza-la da forma que achar melhor, podendo ceder ou ndo a sua exclusividade e cobrar
ou ndo para isso. Entretanto, o direito de propriedade industrial ndo é absoluto, como
infere-se do artigo 36, 8 3°, inciso XIX da Lei n° 12.529/11, e € aqui que entra o conflito
com a doutrina das essential facilities, pois estd imp6e que haja o compartilhamento das
standard essential patents, ou seja, obriga o inventor a abrir mao de sua exclusividade em
determinadas situacdes, tolhendo, assim, a liberdade que lhe foi conferida através da
protecdo da propriedade industrial. Entdo, o licenciamento sera compulsério, nao
restando outra alternativa ao titular do direito, a ndo ser ceder os padrdes.

Insta ressaltar que uma vez que os direitos de propriedade intelectual ndo séo
absolutos, eles podem sofrer limitacGes através da legislacdo antitruste, pois esta tem o
dever de coibir comportamentos abusivos que prejudiquem a coletividade, porém,
também ndo se pode coibir o direito do detentor sem um motivo justo e que vise o0 bem-
social.

E ¢ por esse motivo que a referida doutrina deve ser aplicada com 0 maximo de
cautela, demandando a ponderacao do aplicador, pois do contrario, pode ensejar o efeito
inverso ao desejado, de forma a desestimular a invencédo e a estimular comportamentos
oportunistas, chamados de free-rider, que trataremos adiante.

Entretanto, é de extrema importancia afirmar que o compartilhamento de padrdes
tecnoldgicos visa o bem social da coletividade, visto que aumenta a oferta desses produtos

no mercado, permitindo, assim, um maior alcance e consequentemente a melhora na
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qualidade destes devido ao aumento na concorréncia. O que é demonstrado por Carvalho
(2016, p.73)

A formagdo de padrbes é amplamente favoravel aos negécios dos
detentores de patentes, fornecendo incentivos ainda mais atrativos a
medida que garante o licenciamento das invencfes em termos justos e
aumenta em grande medida o alcance do mercado consumidor,
compensando 0 risco que correm os titulares de direitos de
exclusividade ao exporem suas inven¢Bes a um ndmero maior de
agentes (Lim, 2014). A criacdo de padrdes tecnologicos €, vale notar,
medida fomentadora da concorréncia, tendo em vista que mitiga a forca
das chamadas blocking patents, patentes cuja dificil consecucéo através
da negociacdo de licenciamento impede que agentes econémicos
adentrem determinado mercado por ndo serem capazes de alcancar uma
tecnologia (Shapiro, 2001).

Ademais, o conserto destes quando ddo defeito, € facilitado, uma vez que os
sistemas sdo interoperaveis. Entdo essa obrigacdo imposta pela essential facility doctrine
vai beneficiar a sociedade, mesmo que restrinja a liberdade do inventor, que
compartilhara suas infraestruturas essenciais mediante pagamento de royalties. Nesse
sentido, Camara Junior e Torres (2015, p.1) afirmam que

Para que as patentes essenciais ndo se tornassem Obices a essa difusdo
tecnologica, cortes internacionais criaram regras limitando a cobranca
a ‘“royalties” a termos considerados justos, razodveis € nao
discriminatérios - o termo FRAND - “fair, reasonable and non-
discriminatory”, considerando que essas tecnologias, por serem
padronizadas, deveriam ser utilizadas por todos. A exceg&o a essa regra
seria na remota hip6tese de uma empresa Se recusar a pagar esses

“royalties” razoaveis, hipotese em que o detentor da patente poderia
promover a¢des inibitorias.

3.1. OBRIGACAO DE COMPARTILHAMENTO E A CONDUTA FREE
RIDER

A conduta free rider, também conhecida como problema do carona, pode ser
resumida como a obtengdo de um beneficio decorrente de um bem ou servico, do qual se
estd usufruindo sem ter arcado com os custos gerados pela producdo desse bem ou
servico, e é uma das preocupacdes dos inventores. Como enunciam Middleyon e Colston
(2005, p. 102).

The essential facility doctrine is particularly relevant in industries such

as telecommunications, energy and transport where involvement of the
state has tended to ccreate a monopoly. (...) The use of the essential
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facility doctrine in these sectors has been relatively uncontroversial.
Concern has arisen, however, in the private sphere as to the
appropriateness of intervention and companies have expressed concern
over the need to protect their investment and prevent competitors from
taking a free ride.

Essa conduta é relevante no presente trabalho pois pode ser uma consequéncia da
essential facility doctrine, ocorrendo quando oportunistas visarem obter vantagem sobre
seus concorrentes por meio do acesso facilitado as infraestruturas essenciais. E essa é uma
das razdes pela qual o operador deve sobrepesar a aplicacdo da referida doutrina, de modo
aevitar amonopolizacdo, mas também a evitar a ocorréncia de comportamentos parasitas.
Nesse sentido, Salomdo Filho (2006, p.14) afirma que

A protecdo & invencdo industrial serve, por outro lado, ao estimulo
criativo. Impedindo o free-riding, ou seja, 0 aproveitamento por parte
daquele que ndo investiu na pesquisa dos resultados dela advindos,
estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual. A repressdo ao

free-riding encontra, portanto, um fundamento eminentemente
concorrencial.

Essa protegdo ocorre para propiciar aos inventores que investiram, em muitos
casos, considerdvel quantia monetaria, além de seu tempo e esforgos em algo inovador
para a sociedade, possam, ao menos, reaver o dinheiro investido. Entdo, quando se impde
o compartilnamento deve-se analisar ndo sé se o inventor esta cumprindo o dever de ceder
0 seu bem exclusivo de forma razoavel e ndo discriminatdria, mas também se o
beneficiado esta agindo de boa-fé e se realmente ndo ha possibilidade de duplicacdo da
estrutura essencial.

Entretanto, o argumento de que ndo se deve compartilhar estruturas essenciais
para evitar a conduta do free rider é fraco, visto que essa conduta s6 seria relevante se
impedisse o inventor de recuperar o que foi investido na invencao do produto, o que, via
de regra, ndo ocorre no Brasil. Nesse sentido, Calixto Salomao Filho (2006, p. 15) afirma
que o free-rinding

(...) sO ocorreria se o investimento em pesquisa fosse realizado no
Brasil, o que raramente ocorre. Realizado no exterior, s6 se poderia
considerar o free-riding como relevante do ponto de vista concorrencial,
caso ndo permitisse a recuperacdo dos investimentos. Sendo o
investimento em tecnologia realizado normalmente pelas matrizes das
empresas que aqui utilizam a tecnologia, a verificacdo da possibilidade
de recuperacdo tem de ser realizada no mercado internacional. Mas
mesmo que ndo o fosse, € dificil sustentar que a recuperagdo do
investimento ndo ocorreria.
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4. NOTA TECNICA APRECIADA PELO CADE: TCT X Ericsson

O Unico caso julgado pelo CADE até o presente momento, mais precisamente pela
Superintendéncia-Geral deste, acerca do tema das patentes essenciais foi a nota técnica
N° 11/2015/CGAA1/SGAL/SG/CADE, que tem como procedimento preparatério o n°
08700.008409/2014-00.

Esta foi iniciada em 07/10/2014, tendo como representante a TCT MOBILE
TELEFONES LTDA (TCT), que ingressou contra a TELEFONAKTIEBOLAGET L. M.
ERICSSON (Ericsson) alegando possiveis infracdes a Ordem Econdmica, devido ao
abuso de posi¢do dominante.

A representante entende ter havido abuso de posicdo dominante devido a
ocorréncia de abuso de propriedade industrial, negociagéo coercitiva e sham litigation.
Uma vez que a Ericsson, titular das patentes brasileiras P1 9811615-0 e Pl 9405405-3 que
faziam parte do acordo internacional com o Instituto de Padrdes de Telecomunicacdes
Europeu, visando a implementar o padrdo 3GPP no mercado de telefonia mével, cedendo,
assim, sua patente a padrao tecnoldgico internacional.

A Representante entende que uma vez que a Ericsson cedeu sua patente, ela
deveria apenas receber os royalties razoaveis e ndo discriminatérios decorrentes da
utilizacdo desta por concorrentes, ndo podendo interferir no seu uso. Logo, ndo deveria
ajuizar acdes visando a coagi-la a firmar contrato de licenca para uso de tecnologia
desenvolvida pela Ericsson. Ademais, afirma que apenas utiliza a tecnologia da Ericsson
de maneira indireta e que a Representada estava buscando limitar a concorréncia, o que
n&o pode ser feito, pois essas patentes visam a harmonizacao de tecnologias e a facilitacdo
do acesso ao mercado de certos produtos, de forma a reduzir o preco pago pelos
consumidores finais.

Em resposta as acusactes da TCT, a Representada alegou que essa acéo seria uma
manobra da Representante para adiar o pagamento dos royalties que devem ser pagos para
se utilizar a patente, obtendo, assim, vantagem sobre os demais concorrentes que realizam
0 pagamento. Esclarece ainda, que uma vez que suas patentes sdo necessarias para 0
padrdo 3GPP, todos os produtos que utilizem esse padréo, estdo utilizando a tecnologia
da Ericsson e devem pagar por isso.

Em réplica, a Representante afirma que a Ericsson apenas visa a diminuicdo da
concorréncia ao tentar exclui-la do mercado, visto que ela ja recebe os royalties em

contraprestacdo a tecnologia 3GPP, que sdo pagos pelas empresas QUALCOMM e
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MEDIATEK, das quais a TCT compra o chipset que utiliza. Assim, se a Requerente
também pagasse os royalties, a Requerida estaria recebendo duas vezes por ceder a
patente. Ademais, alegou subsidiariamente que caso 0 pagamento de royalties fosse de
fato devido, deveriam ser negociados em termos FRAND (fair, reasonable and non-
discriminatory), j& que a tecnologia foi cedida ao Instituto de Padrbes de
TelecomunicagOes Europeu.

E imperioso esclarecer que ambas as partes afirmam ja haver prévia negociagio
de termos e valores para licenciamento das patentes que sdo de propriedade da Requerida,
visando solucionar o problema.

Como vérias acOes ja foram ajuizadas alegando a quebra das patentes ja
mencionadas e visando a retirada dos produtos que a utilizaram do mercado, além de
indenizacdo pela infracdo da patente, segue abaixo lista com a relacdo das acdes judiciais

relativas a esse tema.
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TDATADEST =
INTERPOSICAO S PROCESSO N® FORO OBIETO
AUTORIA
19.8.2012 037321~ 2% Vara Empresarial | Patente MS5811615-0:
Parte autara: | B3.2012.8.19.0001 da Comarca da | infragio pelo telefone celular

ERICSES0M
I

8

Capital do Rio de
Janeiro

da TCT modelo Alcatel One
Towuch MO0

29.11.20012

Parte aurora:
ERICSSOR

0489343
17.2012.8.19.0001

2% vara Empresarial
da Comarca da
Clpltal da Ria de
Janesiro

Parente PI9405405-3:
infracio pelo telefone celular
da TCT modela Alcatel One
Towch MO0

09062014
Parte autora:
ERICSS0OM

o TCT
Apresentou
reconvengado am
13.08.2014

o19F160-
40, 2014.8.19.0001

2* vara Empresarial
da Comarca da
Capital do Rio de
Janeiro

PI981 161 5-0:
infracao pelos welefones
celulares da TCT modelos
Alcatel One Towuch Idol,
Alcatel One Touch MPoo

Farenue

| Alcatel ©One Touch Pux e

Alcatel One Touch Fire: e no
tablet modelo Alcavel One
Touch Evoy.

Em reconyencio, 1 TCT
ArgumeEnta que tutelas
inibltarias nio sio cabiveis
=m casos envolvendao SEPs, &
reguer que a ERICSS0MN seja
condenada a indenizar a TCT
por danos morais -
materiais.

19.12.2014
Farte AUTOra:
ERICSSOMN

oO00S89E6-
P94.2015.8.19.0001

2= vara Empresarial
da Comanrca da
Capital do Rio de
Janeiro

1 Patente

PI9B1 161 5-0:
infraclo pelos melefones
celulares da TCT maoadelos

Slcarvel One Towch Pop C35.
Alcatel One Towch Pop C3,

A - TCT |
apresantou
reconvencio em
11.03.20015

Alcate| One Touch Pop C1 e
Alcate)| One Touch Mimi.

Em reconvengdo, a TCT
argumenta que tutelas
inibitdrias nio =io cabiveis
em casos envolvendo SEPs, &
reguer gue a ERICSS0ON seja
condenada a indenizar a TCT
por danos morals ]
materiais.

15.01.2015

Pare

AUTOraZ

0006532-
93.2015.4.02.5701

31* vara Federal do
Rio de Janeiro

Busca abter declaracao
judicial de gue a Insercio
das rtecnologias protegidas
pelas patentes Pl 981161 5-0
e Pl 2405405-3 no standard
FCPP/WCDMA implica,
auromaticamente, direitos
restritos sobre tals patentes,
de modo que o titular da
patente nio pode pleitear
ll:u'l.l‘.'l-l. liminar ou final para
!ce:.s-l.c;.l-n da infracio por
|
|

terceiros, restando-lhe
apenas o direivo de cobrar
royalties

Ao analisar o caso, entendeu-se que que o argumento utilizado pela Representante

de que seu contrato firmado com a QUALCOMM nao especifica o sublicenciamento das

patentes em discussdo e que como as demais concorrentes realizam a contraprestacao para
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utilizar as patentes, seria razoavel o pagamento pela TCT. Ademais, ambas ndo sao mais
concorrentes no mercado de telefonia moével, o que torna a tese apresentada pela TCT
prejudicada, pois eliminé-la do mercado ndo seria benéfico para a Representada, uma vez
que esta apenas atua na area de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico, sendo mais
vantajoso para a Ericsson ceder suas patentes a Representante mediante recebimento de
royalties.

Portanto, pediu-se o arquivamento deste procedimento preparatdrio com base na
falta de indicios que caracterizassem a infracéo a ordem econémica, visto que ndo ocorreu
impacto anticoncorrencial no mercado, mas apenas na relacdo privada entre as partes, o
que ndo é objeto de tutela da defesa da concorréncia. Sem prejuizo de investigacao futura

que por ventura venha a ser realizada.

5. CONCLUSAO

A partir do presente artigo, pode-se inferir a importancia da essential facility
doctrine nos dias atuais, principalmente no que tange aos padrfes tecnoldgicos essenciais,
visto que esta beneficia, sobretudo, a sociedade, que é a finalidade maior da ordem
econdmica.

Como visto, ndo ha mais divergéncia quanto a aplicacdo da referida doutrina, basta
que se preencha os requisitos e que se pondere a real necessidade de compartilhamento
da infraestrutura essencial, por ndo haver possibilidade de duplicacdo do sistema. Deve-
se ainda, analisar se o compartilhamento esta ocorrendo em termos FRAND, permitindo,
de fato, a concorréncia.

Ademais, é evidente o conflito existente entre os direitos de propriedade
intelectual, que visam proteger a exclusividade do inventor, que pode gerenciar sua
patente da forma que desejar, e a doutrina das essential facilities, que preza exatamente o
contrario, uma vez que obriga o titular da patente a abrir mdo dos seus direitos de
exclusividade e cedé-las a seus concorrentes.

Entretanto, esse compartilhamento ocorre mediante o pagamento de royalties,
entdo o titular ndo sai tdo prejudicado, pois apesar de agora possuir concorrentes que
possuem 0 mesmo padrdo que ele, ocorre o0 aumento do alcance do produto no mercado

consumidor.
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Dessa forma, ndo necessariamente ocorre a diminuicéo da aufericdo de lucro por
parte do titular da patente, pois além de receber os royalties de seus concorrentes, seu
produto ainda passa a ter maior visibilidade no mercado. Destarte, é inegdvel que a
obrigacdo de compartilhamento beneficia a sociedade, pois propicia maior concorréncia,
0 que, em regra, gera a diminuigédo do preco dos produtos e 0 aumento da qualidade destes.

E imperioso esclarecer, ainda, que a conduta do free rider s6 seria relevante se o
inventor ndo conseguisse recuperar o que investiu, o que, via de regra, ndo ocorre. Dessa
forma, essa conduta ndo se mostra um empecilho a aplicacéo da essential facility doctrine.

Quanto ao caso TCT vs. Ericsson, entendeu-se pelo arquivamento do
procedimento preparatorio por falta de indicios suficientes para caracterizar infragdo a
ordem econdmica. Assim, tem-se que ndo basta que o efeito anticoncorrencial atinja
apenas as empresas, para caracterizar infracdo a ordem econémica € necessario que a
conduta praticada por uma das empresas tenha o conddo de atingir o mercado.

Ante o0 exposto, refuta-se parcialmente a hipdtese, pois é certo que a sociedade ¢é
beneficiada, todavia, ndo se pode afirmar que o titular do direito terd menos lucro devido
a imposicdo de compartilhamento.

Assim, entendo ser de grande valia a utilizacdo da presente teoria, quando
preenchidos os requisitos necessarios a sua aplicacdo, nos casos que envolvem
propriedade industrial, pois, como demonstrando, além do flagrante beneficio a
sociedade, também pode-se gerar benesses aos inventores, apesar destes abrirem méo de

seus direitos de exclusividade.
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