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Prefacio europeu

0 CWA 95000:2019 foi desenvolvido de acordo com o Guia 29 do CEN-CENELEC “Acordos das Sessdes de
Trabalho do CEN/CENELEC” e com as disposi¢des relevantes do Regulamento Interno do CEN/CENELEC
— Parte 2.

Um Acordo da Sessdo de Trabalho do CEN/CENELEC (CEN/CENELEC Sessdo de Trabalho Agreement,
CWA) é um acordo, desenvolvido e aprovado por uma Sessdo de Trabalho do CEN/CENELEC e de
propriedade do CEN/CENELEC na forma de uma publicacdo, que reflete o consenso dos individuos e
organizagdes identificadas responsaveis por seu conteiddo. Um CWA é destino ao uso voluntario pelas
partes que desejam implementar seu conteddo. Um CWA ndo deve ser interpretado como
aconselhamento juridico endossado com autoridade pelo CEN/CENELEC.

Este Acordo da Sessao de Trabalho, incluindo os seus Anexos (CWA) foi elaborado e aprovado por uma
Sessdo de Trabalho de representantes das partes interessadas em 16/01/2019, cuja constituicio foi
apoiada pelo CEN e CENELEC na sequéncia de um convite publico a participagido. A reunido inicial da
Sessdo de Trabalho ocorreu no dia 12/02/2018.

As organizagdes que apoiaram o consenso representado por este CWA foram provenientes dos seguintes
setores econdmicos: Semicondutores; Automotivo; Telecomunicagdes; 10T; Sem fio; Equipamentos
tecnolégicos; Juridico; Programas; PME de tecnologia; e Fabricacao.

O processo formal seguido pela Sessao de Trabalho no desenvolvimento deste CWA foi endossado pelos
Membros Nacionais do CEN/CENELEC, mas nem os Membros Nacionais do CEN/CENELEC nem o Centro
de Gestdao CEN-CENELEC podem ser responsabilizados pelo contetido do CWA.

A consulta publica referente a este CWA comegou em 29/01/2019 e terminou em 28/03/2019.

A revisao final deste CWA antes da publicac¢ao foi iniciada em 24/04/2019 e encerrada com sucesso em
02/05/2019. O texto final deste CWA foi submetido ao CEN para publicagdo em 03/05/2019.

Abaixo esta uma lista das empresas/organizacoes que desenvolveram e aprovaram este CWA:
— ACT The App Association

— AirTies Wireless Network

— Apple Inc.

— Bayerische Motoren Werke AG
— Cisco Systems, Inc.

— Creo Group

— Denso International Europe

— Deutsche Telekom AG

— Fair Standards Alliance

— Groupe Renault

— Honda Motor Co., Ltd.

— Juniper Networks
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— Multispectral Limited

— N&M Consultancy

— Nordic Semiconductor ASA
— Ponti & Partners SLP

— Sequans Communications
— SolidQ

— TapTap

— Telit Communications SpA
— Volkswagen AG

— Wyres SAS

Além disso, embora as seguintes empresas/organizagdes ndo tenham participado na elaboracdo deste
documento, manifestam o seu apoio geral ao seu contetdo:

— ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association)
— Andaman?7

— BadVR

— Barefoot & Co.

— Blue Badge Insights

— Bullitt Group

— Concentric Sky

— Crosscall

— Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG
— EDMI Limited

— Egylis

— emporia

— Eucomreg

— Fairphone

— Ford

— High Tech inventors Alliance



CWA 95000:2019 (E)

— Hitachi Itd.

— HP Inc.

— IP2Innovate

— Kamstrup A/S

— Lenovo

— MotionMobs

— Nationsorg

— Nouss

— PSA Groupe

— Sagemcom

— Sierra Wireless

— Sigao Studios

— Sky

— Southern DNA

— Synesthesia

— Toyota Motor Corporation

— U-Blox

— Valeo

Os Participantes do CWA incentivam que todas as partes interessadas fornegam feedback e comentarios
ao CWA e esperam que tal feedback, bem como futuros desenvolvimentos juridicos e comerciais, possam
levar a futuras atualizagdes do CWA. Os Participantes incentivam que quaisquer sugestdes de conteudo
adicional ou atualizado possam ser enviadas através da Secretaria do CWA (DIN).

Este Acordo da Sessdo de Trabalho esta gisponivel publicamente como documento de referéncia dos
Membros Nacionais do CEN/CENELEC: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Republica Checa,
Dinamarca, Est6nia, Finlandia, Antiga Republica Iugoslava da Macedoénia, Frang¢a, Alemanha, Grécia,

Hungria, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Baixos, Noruega, Poldnia,
Portugal, Romeénia, Sérvia, Eslovaquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suica, Turquia e Reino Unido.
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Introducao

As normas técnicas ajudam a impulsionar a economia global moderna. A medida que o setor continua a
se desenvolver e a evoluir na Europa e globalmente, novas normas sido direcionadas para a chamada
“Internet das Coisas” (Internet of Things, 10T), o conjunto de normas “5G” e outras tecnologias
normalizadas da préxima geracdo. Prevé-se que cada vez mais setores incorporardo estes tipos de
tecnologias normalizadas e a interoperabilidade que elas proporcionam.

As tecnologias normalizadas sdo comumente desenvolvidas por organizacdes de desenvolvimento de
normas (standard development organizations, SDOs),! em que os participantes do setor e outras partes
interessadas se reiunem para desenvolver e chegar a um acordo sobre as especifica¢des técnicas. Embora
existam centenas de SDOs significativos, alguns SDOs europeus e internacionais proeminentes incluem:

— o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicagdes (European Telecommunications Standards
Institute, ETSI), que se concentra em normas de telecomunicagdes;

— o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrénicos (IEEE), que é o maior érgao técnico do mundo e se
concentra em comunicacdes com e sem fio, bem como em outras solucées industriais;

— a Unido Internacional de Telecomunicag¢des (UIT), que é uma agéncia das Nag¢des Unidas (ONU)
focada na normalizadas em tecnologias de telecomunicac¢des, video e audio, e que normalmente
trabalha em parceria com dois outros SDOs importantes, a Organizacdo Internacional de
Padronizacdo (International Organization for Standardization, 1SO) e a Comissdo Eletrotécnica
Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC);

— o Comité Europeu de Normalizacdo Eletrotécnica (CENELEC), responsavel pela normalizacio
europeia na area da engenharia elétrica, e o Comité Europeu de Normaliza¢do (CEN), responsavel
pela normalizagdo europeia em outras areas; e

— Virias organizagdes nacionais de normalizacdo, como o Instituto Alemao de Padronizacdo (Deutsches
Institut fiir Normung ou DIN), que é a organizacdo nacional alema para normalizacdo e delegada para
participacdo na ISO.

Ao desenvolver normas técnicas, os SDOs podem desenvolver especificacdes que incorporem tecnologias
que podem, em muitas situacdes, ser objeto de patentes (ou pedidos de patente pendentes) detidas pelo
contribuinte da especificacdo ou por terceiros. Patentes que sdo necessarias para implementar uma
norma sido chamadas de patentes essenciais as normas (PENs).2 Nos SDOs, é comum que as empresas
participem tanto como contribuintes para o desenvolvimento de normas, como também como
participantes do mercado que pretendem comercializar produtos que implementam a norma, uma vez
finalizada. Os esforg¢os para criar divisdes acentuadas entre os chamados “contribuintes” e os chamados
“implementadores” costumam ser incorretos e tendem a descaracterizar os interesses dos participantes
do SDO no desenvolvimento de normas fortes, utilizaveis e bem-sucedidas. Além disso, existem muitas
empresas que sio tanto “contribuintes” como “implementadoras” de normas.

! Os SDOs também podem ser chamados de “organiza¢des de definicio de normas” ou SSOs (standard setting

organizations, SSO). Os termos devem ser usados aqui de forma intercambiavel.

2 As politicas de patentes dos SDOs podem fornecer mais especificidade ou informagdes na definicdo de PENSs sujeitas
a politica especifica. Além disso, é importante notar que uma patente ndo € uma PEN simplesmente porque o titular da
patente o afirma. Quando existem litigios sobre essencialidade, violacdo, validade ou similares, os tribunais nacionais
costumam ser 0 6rgdo apropriado para determinar se uma patente é ou ndo uma PEN.
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As patentes recompensam a inovacao e é importante que os SDOs tenham a capacidade de incorporar
novas tecnologias inovadoras. O desafio é proteger-se contra o potencial abuso do efeito “lock-in”
(aprisionamento), quando os concorrentes selecionam tecnologia patenteada para normalizagdo, criando
assim uma incapacidade de concepg¢ao em torno dessa tecnologia.

Para resolver estas questdes de retencao ou “hold up” da normalizagdo, como sdo frequentemente
denominadas, os SDOs, como os listados acima, normalmente adotam politicas de patentes que preveem
o licenciamento de PENs em termos especificados justos, razoaveis e nao discriminatorios (fair,
reasonable and non-discriminatory, FRAND).

Os SDOs diferem até certo ponto em relacdo as suas politicas de licenciamento de PENSs, e os termos de
licenciamento podem ser um fator considerado quando as partes interessadas decidem se participarao
de um determinado esfor¢o de normaliza¢do. Por exemplo, alguns SDOs fornecem licenciamento FRAND
isento de royalties (FRAND royalty free, FRAND-RF ou FRAND-Zero) de PENs aplicaveis as suas normas.
Outros SDOs adotaram politicas que preveem licenciamento em termos FRAND, que podem incluir
royalties. O foco deste CWA seraa respeito daqueles SDOs que operam sob politicas que envolvem
obrigacoes de licenciamento FRAND que podem incluir royalties.3

De acordo com as politicas FRAND, os participantes nas normas prometem voluntariamente licenciar as
suas patentes em termos justos e razoaveis. [sto garante aos titulares de patentes a capacidade de obter
um valor razoavel e ndo discriminatério para as patentes com contribui¢cdo aos SDO, ao mesmo tempo
que lida com (desde que o compromisso FRAND seja respeitado) os interesses dos SDO e dos
participantes dos SDO para mitigar a possibilidade de atraso no PEN.

Nos ultimos anos, tem havido muitos debates, disputas, litigios judiciais e, mais recentemente,
investigacGes governamentais e regulamentares envolvendo divergéncias em torno de obrigacdes que
surgem do compromisso voluntario FRAND (ou “obrigacdes FRAND”). Estas questoes sdo de importancia
crescente a medida que as tecnologias normalizadas, incluindo as tecnologias de comunicagdo sem fios,
avancam para novos setores, como a automotiva, a industrial, a energia, as financas, os transportes, o
armazenamento, as infraestruturas e a seguranca.

Este CWA busca (a) fornecer informagdes educacionais e contextuais sobre o licenciamento de PENs e a
aplicacdo FRAND, (b) identificar e ilustrar algumas das questdoes que as partes negociadoras podem
encontrar e (c) estabelecer alguns dos principais comportamentos e “melhores praticas” que as partes
podem optar por adotar para resolver quaisquer questdes de licenciamento de PENs de forma amigavel
e em conformidade com a obrigagdo FRAND. A nossa esperanca é que este CWA possa ajudar
negociadores experientes e inexperientes de PENs e informar quaisquer outras partes interessadas sobre
como chegar a acordos justos de forma mais eficaz e promover melhor os objetivos e interesses do setor,
da normalizacio e, em ultima analise, dos consumidores.

Para desenvolver este CWA, que foi organizado sob a tutela do CEN-CENELEC e com o DIN servindo como
Secretaria, foi publicado um convite publico a participacdao pelo CEN-CENELEC. Mais de cinquenta partes
participaram de uma reunido “inicial” na sede do DIN em Berlim para iniciar o processo de
desenvolvimento. Os participantes trocaram varios rascunhos, cada um deles sujeito a comentarios e

3 Em geral, este CWA refere-se a “normas”, mas observa-se que, dependendo do contexto, varios termos podem ser
usados para se referir a tecnologias normalizadas. Por exemplo, o Regulamento (UE) 1025/2012 sobre normalizagdo
europeia define o significado dos termos “norma” e “especificagio técnica”, ambos relevantes para este documento. Da
mesma forma, alguns SDOs podem usar termos como “produto final”, “resultados técnicos”, “recomendagdo” ou outros
termos. Neste CWA, o termo “norma” ¢ usado geralmente para se referir a varios tipos de tecnologias normalizadas,
independentemente do nome formal que possa ser aplicavel no contexto ou organizacao especificos. Conforme observado,
o foco deste CWA ¢ abordar SDOs e normas que envolvem obrigacfes de licenciamento FRAND que podem incluir

royalties.
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edicao por todo o grupo de participantes. Em dltima andlise, este CWA acordado foi desenvolvido.

Embora este CWA reflita abordagens praticas e opinides politicas aprovadas, em uma base de consenso
geral, pelos signatarios, nota-se que as posicdes corporativas detalhadas de cada um dos participantes
podem ndo estar refletidas em cada aspecto do projeto, e reconhece-se que tais posicdes corporativas
podem incluir melhores praticas adicionais ou diferentes. Da mesma forma, embora o CWA ofereca
orientagdes e praticas que as partes negociadoras podem optar por apoiar nas suas préoprias negociacoes,
enfatiza-se que todos os participantes neste CWA, e todos os outros, permanecem livres para prosseguir
as suas proprias negociacdes de licenciamento individuais, caso a caso, sejam ou ndo empregadas as
abordagens aqui estabelecidas. Embora os tribunais e outros decisores possam ter em conta as questdes
politicas, abordagens e praticas aqui abordadas, e embora o CWA identifique uma série de decisdes
juridicas de apoio, as abordagens juridicas podem muitas vezes diferir de pais para pais, e nada aqui
pretende sugerir que um determinado tribunal ou outro decisor apoiard cada uma das questdes,
abordagens ou praticas estabelecidas.

Este CWA nado constitui aconselhamento juridico. As partes deverdo sempre consultar seus proprios
consultores e advogados, conforme necessario, em relacdo as suas negociacdes especificas, caso a caso.



CWA 95000:2019 (E)

1 Escopo

Este CWA aborda alguns dos principais comportamentos e “melhores praticas” que as partes podem
optar por adotar para resolver quaisquer questdes de licenciamento de PEN de forma amigavel e em
conformidade com a obrigacdo FRAND, e de uma forma que possa ser benéfica para a inovagdo, o setor,
a normalizacdo e, em ultima andlise, os consumidores. 0 CWA aborda praticas de licenciamento de PEN
nos setores 5G e IoT, bem como em outras areas onde as PENs sio aplicaveis. 0 CWA também fornece
informacdes educacionais e contextuais sobre o licenciamento de PEN e a aplicacao FRAND.

2 Resumo dos principios fundamentais de licenciamento de documentos e PEN

Este CWA inclui uma Introducao, seis Secoes e dois Anexos, da maneira descrita a seguir:

— A Introducgao oferece uma breve visdo geral das questdes do setor abordadas e do importante
impacto econdmico e empresarial que as normas e PEN tém na economia europeia e internacional.

— A Secao 1 identifica o escopo do documento e identifica as areas que o CWA aborda.

— Esta Secdo 2 resume o CWA e lista os Principios Fundamentais para o licenciamento de PEN que
foram identificados e acordados pelos Participantes do CWA.

— A Secdo 3 oferece um resumo pratico das “melhores praticas” de licenciamento de PEN, que
incorporam e apoiam os Principios Fundamentais e que podem ajudar a facilitar um processo FRAND
e resultar na conducdo de negociagdes bilaterais.

— A Secao 4 oferece um contexto de mercado, bem como um resumo das consideracdes relevantes do
direito da concorréncia importantes para a compreensdo e aplicagdo da obrigacdo FRAND.

— A Secdo 5 oferece uma revisdo e andlise juridica mais detalhada da obrigacdo FRAND, incluindo
extensa citacdo da lei aplicavel, como uma explicacdo e apoio aos seis Principios Fundamentais para
o licenciamento de PEN af estabelecidos.

— A Secao 6 oferece uma breve conclusao do CWA.

— 0O Anexo A lista as Perguntas Frequentes (FAQs) e oferece respostas que podem ser uteis para as
partes envolvidas no licenciamento de PEN.

— Por fim, o Anexo B lista materiais que devem estar prontamente disponiveis para as partes
negociadoras, no interesse da transparéncia e para facilitar o licenciamento de PEN com base em
uma base comum de informagdes e fatos.

Embora as partes em negociacdo possam, em alguns casos, concentrar-se nas questdes praticas
abordadas no resumo das “melhores praticas” da Se¢do 3, também deve ser entendido que os seis
Principios Fundamentais resumidos abaixo, bem como a base juridica subjacente, portanto, conforme
estabelecido na Secdo 5, ajudam a impulsionar as praticas de licenciamento FRAND e fundamenta-las em
processos e abordagens que facilitem os resultados FRAND. Os seis Principios Fundamentais sdo:

Principio Fundamental 1: um titular de PEN FRAND ndo deve ameagar, solicitar ou executar uma liminar
(ou processos semelhantes de exclusdo de facto), exceto em circunstdncias excepcionais e apenas quando a
compensagdo FRAND ndo puder ser tratada através de adjudicagdo, por exemplo, falta de jurisdi¢do ou
faléncia. As partes devem procurar negociar os termos FRAND sem qualquer alavancagem injusta de “hold
up” associada a liminares ou outros processos de facto de exclusdo de mercado.

Principio Fundamental 2: uma licenca FRAND deve ser disponibilizada a qualquer pessoa que queira
implementar a norma relevante. Recusar-se a licenciar alguns implementadores é a antitese da promessa
FRAND. Em muitos casos, o licenciamento de atividades antes da producdo pode criar eficiéncias
significativas que beneficiam o titular da patente, o licenciado e o setor.
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Principio Fundamental 3: as PENs devem ser avaliadas com base em seus proprios méritos técnicos e
escopo, e ndo com base em valores ou usos posteriores. Em muitos casos, isto implicard concentrar-se no
menor componente que infringe direta ou indiretamente a PEN, e ndo no produto final que incorpora
tecnologias adicionais. Conforme observado pela Comissdo Europeia, as avaliagdes do PEN “ndo devem
incluir qualquer elemento resultante da decisdo de incluir a tecnologia na norma”. Além disso, “ao definir
um valor FRAND, as partes precisam de ter em conta uma taxa agregada razodvel para a norma”.

Principio Fundamental 4: embora, em alguns casos, as partes possam concordar mtitua e voluntariamente
com uma licenga de portfélio (mesmo incluindo algumas patentes sujeitas a divergéncias), nenhuma parte
deve reter uma licenca FRAND para patentes que sejam consideradas essenciais com base em divergéncias
relativas a outras patentes dentro um portfélio. Esta abordagem pode permitir que as partes identifiquem
dreas de acordo dentro de um portfdlio de patentes, apesar de outras dreas de desacordo. Para patentes que
ndo sejam acordadas, nenhuma parte deve ser forcada a obter uma licenga de portfélio e, se houver uma
disputa sobre algumas patentes, o titular da PEN deve cumprir o seu 6nus de prova sobre o mérito (por
exemplo, para estabelecer que a suposta PEN é violada e exige pagamento, e para estabelecer a taxa
FRAND).

Principio Fundamental 5: nenhuma das partes em uma negociacdo FRAND deve procurar forgar a outra
parte a acordos de sigilo demasiado amplos. Algumas informagdes, como listas de patentes, quadros de
reivindicagbes que identificam produtos relevantes, termos de licenciamento FRAND, aspectos do histdrico
de licenciamento anterior e similares sdo importantes para a avaliacdo de termos FRAND potenciais, e a
disponibilidade ptblica desses materiais pode apoiar o interesse piiblico em termos consistentes e aplicagcdo
justa FRAND. Um titular de patente ndo deve procurar explorar a sua vantagem de informagdo relativa as
patentes ou licengas anteriores para interferir com a capacidade do potencial licenciado de negociar
eficazmente.

Principio Fundamental 6: as obrigacoes FRAND permanecem inalteradas apesar das transferéncias de
patentes, e as transagdes de vendas de patentes devem incluir linguagem expressa para esse efeito. Da
mesma forma, as transferéncias de patentes ndo devem alterar o valor pretendido ou obtido para patentes
especificas. Quando os portfélios de PEN sdo desmembrados, os royalties totais cobrados pelas partes
desmembradas (e a parte restante do portfolio) ndo devem exceder os royalties que seriam considerados
FRAND se o portfdlio tivesse sido retido por um tinico proprietdrio, ou que foram cobrados pelo proprietdrio
original. E as transferéncias de patentes ndo devem ser usadas para anular a “compensagdo” de royalties de
um potencial licenciado ou direitos de reciprocidade semelhantes.

Ao defender estes seis Principios Fundamentais, tanto os licenciantes como os licenciados podem
maximizar os beneficios da normalizagao, reter uma compensacdo justa pelas contribui¢des patenteadas
e apoiar os interesses publicos e privados em um ecossistema de normalizacdo saudavel, justo e prospero.

3 Resumo dos processos de licenciamento e melhores praticas

Esta Secdo 3 destina-se a fornecer ao leitor, incluindo aqueles com experiéncia limitada em negocia¢des
de licenciamento de PEN, algumas orientacdes praticas sobre como se preparar e lidar com as
negociacoes de PEN (por exemplo, “melhores praticas”). O contexto desta secdo é uma negociagio
bilateral para uma licenca de PEN para uma tecnologia normalizada que esta sujeita a uma obrigacdo de
licenciamento FRAND, e onde essa obrigacdo de licenciamento FRAND ndo esta sujeita a uma limitagdo
de isencdo de royalties. Tenha em atencdo que o compromisso de licenciamento FRAND envolve a
aceitacdo por parte do licenciante de exigéncias e obrigacdes adicionais sobre o seu comportamento.
Como tal, é importante notar que estas dicas praticas podem ndo se aplicar as circunstancias mais gerais
(ou mais amplas) do licenciamento geral de patentes, em que as obrigacdes de licenciamento FRAND ndo
existem.

Nas Se¢des 4 a 5, este CWA apresenta o historico comercial, juridico e de interesse publico para as praticas
e processos estabelecidos nesta Secdo 3. Essas Se¢des abordam e discutem mais detalhadamente as
questdoes de mercado, casos, atividades e declaragdes politicas que apoiam as praticas e processos
descritos abaixo.

Isencgdo de responsabilidade: nem este documento nem esta Secdo sdo oferecidos como aconselhamento
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juridico e ndo se destinam a substituir um aconselhamento juridico competente. Esta se¢do destina-se
simplesmente a ajudar a educar o leitor sobre as questdes a considerar e a preparar-se no contexto de
uma negociacdo de licenciamento FRAND; entende-se que ambas as partes de tal transacdo trabalhardo
com e sob o aconselhamento de um consultor juridico competente. Esta ndo é uma lista exaustiva de
“melhores praticas” e pode haver outras praticas ndo descritas aqui que constituiriam uma “melhor

pratica”.

3.1 As partes

a) As partes em qualquer negociacdo de licenciamento sdo referidas como licenciante e licenciado. O
licenciante é o proprietario (ou agente) das patentes a licenciar, que neste caso sdo PEN especificas
sujeitas a uma obrigacdo FRAND. Por outro lado, o potencial licenciado (ou “licenciado”,
abreviadamente) é a parte que busca uma licenca, ou que o licenciante acredita que precisa de uma
licenca para as PENs do licenciante, a fim de implementar a norma no produto ou servico do
licenciado devido a uma potencial violagdo de PENs do licenciante. No contexto da negociacdo do
licenciamento FRAND, cada parte deve agir de forma razoavel, como um licenciante voluntario e um
licenciado voluntario. Esta subsecio 3.1 descreve como esta boa-vontade pode ser manifestada na
negociacao.

b)

Licenciantes voluntarios de PENs onerados por FRAND:

1) O licenciante deve agir de maneira razoavel e ser justo e direto em suas intera¢cdes com o
licenciado nas negociacdes de licenciamento de PEN. Sem um licenciante voluntario, ndo pode
haver “licenciado ndo voluntario”.

2)

i)

Os licenciantes devem usar uma linguagem clara, simples e inequivoca. Qualquer atraso na
conclusdo das negocia¢des devido a acordos mal redigidos e ambiguos fornecidos pelo
licenciante deve ser responsabilizado pelo licenciante e ndo pelo licenciado que procura tal
clareza.

Nio é razoavel que um licenciante, por exemplo: (a) faga valer reivindicacdes que ele sabe
ou acredita ndo serem mais essenciais para a norma; (b) retenha informacdes conhecidas
sobre invalidez ou ndo essencialidade de patentes reivindicadas; (c) retenha informacoes
que sejam razoavelmente necessarias ao licenciado para avaliar se os termos de
licenciamento propostos sdo FRAND, ou (d) condicione o licenciamento de uma PEN a
exigéncia de que o licenciado também obtenha uma licenca para quaisquer outras patentes,
como patentes que ndo sio essenciais a norma.

Os licenciantes devem estar preparados, se solicitado pelo licenciado, para negociar uma licenca
que abranja todas as PENs comprometidas com FRAND aplicaveis a implementa¢do de uma
determinada norma pelo licenciado. Portanto, todas as PENs que cumpram a exigéncia de
essencialidade relativo a norma, que sejam propriedade ou controladas pelo titular da patente
durante toda a vigéncia do contrato de licenga e sejam aplicaveis ao produto ou servigo do
licenciado, devem ser incluidas na oferta do licenciante.

i)

Os licenciantes devem estar preparados, se solicitado pelo licenciado, para negociar uma
licenca que abranja exclusivamente as PENs aplicaveis a implementacao pelo licenciado de
uma determinada norma e do produto ou servigo do licenciado.

Patentes que nao sdo PENs: Embora as partes possam concordar voluntaria e mutuamente
sobre uma licenca que abranja tanto PENs quanto patentes que ndo sdao PENs, ndo é
apropriado que um licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a concessdo de uma
licenca a PENs a uma exigéncia de que o licenciado aceite e pague por uma licenga para outra
parte do portfélio de patentes do licenciante (patentes que nao sdo PENs), mesmo que essas
outras patentes sejam consideradas aplicaveis ao produto do licenciado ou a implementacao
da norma.
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3)

4)

5)

6)

iii) PENs aplicaveis a outras normas: embora as partes possam concordar voluntaria e
mutuamente sobre uma licenga que abranja PENs de diferentes normas, ndo é apropriado
que um licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a concessdo de uma licenga ao
seu portfolio de PEN aplicavel a uma exigéncia de que o licenciado aceite e pagar por uma
licenca para PENs aplicaveis a outra norma.

iv) PENs contestadas dentro de uma norma: se o potencial licenciado contestar razoavelmente
a essencialidade, validade e/ou violacdo de patentes em um portfélio de PENs oferecido para
licenciamento, ndo é apropriado que o licenciante “vincule” ou de outra forma condicione a
concessdo de uma licenca a partes de seu portfélio de PENs aplicadvel a uma exigéncia de que
o licenciado aceite e pague por uma licenca para o restante de seu suposto portfélio de PENs.
Por exemplo, quando as partes discordam se algumas patentes dentro do portfélio de PENs
declaradas sdo PENs reais e validas, o licenciado deve ser capaz de obter os termos de
licenciamento FRAND para as PENs restantes e acordadas dentro do portfélio, enquanto
ambas as partes mantém o direito de apresentar reivindicacdes e defesas quanto ao restante
das patentes que o titular da patente alega serem PENSs.

Essencialidade: se o argumento de infracdo do licenciante se basear apenas em uma afirmagao
de que as suas patentes sdo PENs e que o produto alvo implementa a norma associada, entdo o
licenciante deve estar preparado para demonstrar que as suas patentes sdo efetivamente
essenciais para a pratica da norma, e que o produto alvo infringe as PENs. Observe que algumas
PENs podem estar relacionadas com partes opcionais de uma norma que nao sao relevantes para
o licenciado.

Obrigac¢des de divulgacdo: os licenciantes devem divulgar todas as informagdes solicitadas pelo
licenciado que sejam razoavelmente necessarias para avaliar se os termos e condicdes de
licenciamento de PENs propostos pelo licenciante sdo consistentes com sua obrigacdo FRAND.
Essas informacoes podem incluir: (a) detalhes sobre as patentes reivindicadas; (b) clareza em
relacdo aos produtos visados; (c) quadros de reivindicacdes identificando as partes relevantes
da norma e um mapeamento das reivindicacdes afirmadas para a norma; (d) quadros de
reivindicacdes que identificam partes relevantes dos produtos visados; (e) informacdes
histéricas (comparaveis) para licencas de PENs anteriores relevantes; e (f) qualquer outra
informacdo usada pelo licenciante, ou razoavelmente necessaria pelo licenciado, em sua
avaliacdo de uma taxa de royalties FRAND para as patentes relevantes.

Avaliacdo: um licenciante deve fornecer detalhes suficientes para explicar os termos de
licenciamento propostos, incluindo, em particular, o método de avaliagdo utilizado para
determinar a taxa de royalties FRAND oferecida e como a taxa é consistente com as orientacdes
existentes da jurisprudéncia e das autoridades de direito da concorréncia aplicaveis.

Encargo de licenciamento: o 6nus do licenciamento recai sobre o licenciante para demonstrar
que suas patentes sdo efetivamente PENs e que o produto visado infringe as PENs de tal forma
que o pagamento € exigido. Um licenciante precisa fornecer essas informacoes para estabelecer
que é um licenciante voluntario.

Licenciados voluntarios de PENs oneradas por FRAND:

1)

2)

3)

Um potencial licenciado deve agir de forma razoavel e ser justo e direto nas suas interacées com
o licenciante.

Disponibilidade: quando solicitado a conceder uma licenga as PENs, é uma boa pratica que um
potencial licenciado expresse a sua vontade de conceder uma licenca as PENs relevantes em
termos FRAND negociados, se o licenciante estabelecer que uma licenca é efetivamente
necessaria.

Envolvimento da cadeia de suprimentos: um potencial licenciado cuja implementacdo de uma
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tecnologia normalizada surge apenas como resultado dos componentes que adquire da sua
cadeia de suprimentos deve ser capaz de envolver a sua cadeia de suprimentos no apoio as
negociacdes e/ou colocar o fornecedor em contato com o licenciante, para permitir ao licenciante
conceder uma licenca diretamente ao fornecedor.

i) Solicitar aos fornecedores que se envolvam em negociacdes FRAND para os produtos do
fornecedor deve ter uma oportunidade justa e razoavel de desenrolar-se. O envolvimento da
cadeia de suprimentos desta forma ndo torna o potencial licenciado ou o(s) seu(s)
fornecedor(es) um licenciado nio voluntario.

ii) Quando o fornecedor de um potencial licenciado for um licenciado voluntario, podera ser
apropriado concluir que qualquer cliente dos produtos relevantes do fornecedor deve ser
visto como um licenciado voluntario. Por outro lado, a conduta do fornecedor ndo deve ser
atribuida ao potencial licenciado, e a ndo voluntariedade (se houver) do fornecedor do
potencial licenciado como tal ndo deve ser atribuida ao potencial licenciado.

4) Resposta de licenciamento: seria dificil ou impossivel para um licenciado fazer uma
contraproposta FRAND, a menos e até que o licenciante tenha pelo menos: (a) estabelecido
razoavelmente a essencialidade de suas PENs e razoavelmente estabelecido que o licenciado
realmente violou as PENs do licenciante; (b) feito uma oferta FRAND; (c) fornecido ao licenciado
informacdes suficientes para avaliar a “FRANDidade” da oferta do licenciante e como ela foi
calculada; e (d) proporcionado ao licenciado tempo suficiente para avaliar e considerar todos os
itens acima.

5) Desafiar os méritos ou a aplicabilidade de qualquer PEN reivindicada, solicitar informacdes de
apoio razoaveis sobre a oferta de licenciamento FRAND e/ou fazer uma contraproposta FRAND
ndo deve tornar uma parte um licenciado nao voluntario.

3.2 Acordos de nao divulgacao (Non-Disclosure Agreements, NDAs) nas negociacoes de
licenciamento de PENs

a)

b)

d)

As partes podem concordar voluntaria e mutuamente com uma ampla confidencialidade em torno
das negociacdes de licenciamento, protegendo qualquer um ou todos os aspectos das suas
discussdes. No entanto, em geral, nenhuma parte é obrigada a celebrar um NDA para efeitos de
negociacoes de licenca de patente, e ndo deve haver penalizacdo para nenhuma das partes por optar
por ndo celebrar um NDA. Optar por ndo celebrar um NDA ndo torna nenhuma das partes “nio
voluntaria”.

A transparéncia nas negociacdes de licenciamento FRAND é uma virtude, uma vez que a
conformidade com o FRAND serve interesses publicos e privados. O sigilo ndo deve ser utilizado
indevidamente para ocultar comportamentos que ndo sejam FRAND, e o sigilo ndo deve ser exigido
unilateralmente por um licenciante.

Quando um licenciante procura iniciar uma negociagdo, este deve estar preparado para fornecer um
nivel basico de informac¢des sobre as PENs aos licenciados requerentes sem um NDA. Este nivel
basico de informagdes incluiria informacgdes que permitissem ao suposto licenciado (e sua cadeia de
suprimentos) compreender as PENs, uma especificacao suficientemente detalhada (por exemplo,
quadros de reivindicagdes) descrevendo como as patentes sdo supostamente infringidas pelos
produtos que implementam a norma, e outras informacdes relevantes necessdrias ao licenciado para
avaliar reivindicacdes de violagdo, validade e essencialidade. Exemplos adicionais de materiais que
devem estar disponiveis sem obrigacdes de NDA sdo fornecidos no Anexo B deste CWA.

Para garantir que os royalties das licencas de PENs ndo sejam pagos varias vezes pelo mesmo
dispositivo porque as PENs ja estdo licenciadas dentro de uma cadeia de suprimentos (o chamado
pagamento duplo ou “double-dipping”), um licenciante deve divulgar a existéncia de licencas
anteriores e os termos relevantes para um potencial licenciado.
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e)

Quando sio trocadas informacgdes que se qualificam razoavelmente como informacdes comerciais ou
técnicas confidenciais, ou informacdes de terceiros sujeitas a obrigacdes de confidencialidade, as
partes podem optar por celebrar um NDA restrito para proteger apenas esses materiais (por
exemplo, dados de vendas, designs de produtos confidenciais ou determinados termos de licenca de
terceiros). Tal NDA deverda permitir que um potencial licenciado compartilhe as informacdes
confidenciais de um licenciante com a cadeia de suprimentos do licenciado. Da mesma forma, as
partes podem optar por anonimizar ou de outra forma abordar a confidencialidade das informacdes
de terceiros (por exemplo, acordos de licenca anteriores ou informacgdes de fornecedores) de modo
a proteger os legitimos interesses de confidencialidade de tais terceiros.

3.3 Os fundamentos de um contrato de licenca FRAND

a)

b)

As declaracgoes feitas durante as negociacdes devem ser verdadeiras e honestas e passiveis de
verificacao.

O contrato de licenga nao deve restringir um licenciado de iniciar um processo de nao violacdo, nao
essencialidade ou nulidade contra uma patente licenciada. Para fazer face a tais desenvolvimentos
subsequentes, as partes podem optar por incluir uma “clausula de ajuste” que preveja uma reducido
adequada do valor do portfélio de patentes do licenciante, por exemplo, devido a processos de
nulidade subsequentes, conclusées de ndo infracdo, expiracdo, processos de reexame ou outros
desenvolvimentos semelhantes.

Um licenciado ndo deve ser forcado a adquirir (e pagar por) um “portfélio” de patentes que o
licenciado ndo acredita serem aplicaveis.

0O inicio das negociag¢des de licenciamento de PENs ndo devera estar condicionado ao pagamento de
determinadas taxas administrativas ou outras taxas. Cada lado devera normalmente arcar com as
suas proéprias custas associadas as negociagoes.

0 uso de uma garantia formal ou de um processo de depésito como parte das negociacées da PEN
deveria ser desnecessario, a menos que o licenciado tenha genuinamente problemas de liquidez.

As negociacoes FRAND levam tempo e ndo existe um cronograma “geral” para o licenciamento. As
partes negociadoras devem buscar prazos razodveis em uma negociacdo. Desde que as partes se
comportem de forma razoavel, o cronograma das negociagdes ndo devera ser uma questdo
controversa.

3.4 Metodologias de avaliacao de PENs

a)

14

Royalties razoaveis: esta Secdo aborda metodologias de royalties conforme estabelecido na Se¢do 5.3
do CWA, e conforme apoiado pelas diversas autoridades nacionais citadas neste documento. Nada
restringe a capacidade das partes de concordarem voluntariamente sobre abordagens ou
metodologias alternativas, nem aborda termos de licenciamento especificos que podem ser
negociados em qualquer situacdo. No entanto, nas autoridades legais que avaliam os termos de
licenciamento FRAND, as seguintes abordagens metodoldgicas foram utilizadas e apoiadas. Enfatiza-
se, no entanto, que as partes devem sempre exercer seu préprio julgamento independente (em
consulta com seus proprios advogados e outros consultores) na avaliacdo de questdes de avaliacio,
e as abordagens identificadas neste CWA sao informativas com base nas autoridades legais e de
agéncia citadas na Sec¢do 5.3 abaixo.

1) As partes podem concordar com abordagens ou metodologias alternativas de royalties por
conveniéncia ou, em alguns casos, devido a falta de experiéncia, devido a alavancagem injusta
(como com base em preocupacgdes sobre o uso potencial de liminares) ou por outros motivos. No
entanto, o fato de as partes concordarem com termos especificos em uma determinada situacdo
ndo significa que esses termos sejam necessariamente compativeis com o FRAND. Varios
tribunais concluiram que as licencas de PEN celebradas anteriormente ndo estavam, de fato, em
conformidade com o FRAND.

2) Como principio geral discernivel pelas autoridades competentes, os royalties FRAND devem



3)

4)

CWA 95000:2019 (E)

refletir o valor da invencdo patenteada e apenas o valor da invencao patenteada.

Como outro principio geral discernivel pelas autoridades competentes, um royalty FRAND deve
ser calculado com base no valor proporcional que a invencao patenteada reivindicada traz para
0 menor componente que entra no fluxo de comércio que implementa substancialmente a parte
relevante da norma. Normalmente, o0 menor componente que entra no comércio seria um
componente que pode posteriormente ser integrado em produtos de nivel superior. Uma vez
estabelecido, esse valor deve permanecer constante, independentemente da complexidade do
produto final (por exemplo, devido a adicdo de invengdes e tecnologias adicionais de terceiros
no produto final), uma vez que o titular da patente nido tem direito ao valor criado pelas
invengdes ou tecnologias de outros. Na jurisprudéncia dos Estados Unidos, este principio para
calculo de royalty é comumente referido coloquialmente como a “menor unidade pratica de
patentes vendaveis”. Conforme estabelecido no documento CWA (principio fundamental 2), é
semelhantemente como as PENs sdo avaliadas em outras jurisdi¢des internacionais.

i) Istoimplica que os royalties FRAND ndo devem procurar incluir compensagao por inovagoes
ou caracteristicas que ndo sejam inerentes a reivindicacao de patente subjacente. Em outras
palavras, o royalty referente a uma PEN deve basear-se no valor do menor componente que
incorpore substancialmente a invencdo patenteada, com reparticdo adicional quando for
demasiado inclusiva. Ao concentrarem-se no valor do menor componente que incorpora
substancialmente a PEN, as partes podem garantir que os royalties reflitam o valor da PEN,
em vez do valor de outras inovagoes, ou o valor da prépria normalizacio.

[) O desvio do valor agregado pela reivindicacdo da patente é um problema fundamental
inerente ao chamado “licenciamento baseado em casos de uso” de PENs. Tais praticas
procuram calcular um royalty com base nao apenas no valor da inveng¢do patenteada,
mas também em todas as outras inovacdes incluidas em um produto para o usuario final.

[I) Destaforma, o licenciamento baseado em casos de uso procura necessariamente cobrar
royalties ndo apenas sobre a inovagdo normalizada, mas sobre outras caracteristicas de
valor agregado refletidas no preco do produto. Tais abordagens podem aproveitar
injustamente o poder de mercado de uma PEN para extrair royalties sobre a inovacado
de terceiros.

ii) Como outro principio geral discernivel pelas autoridades competentes, os royalties FRAND
ndo devem exceder o custo ex-ante do design em torno da invengdo reivindicada. Esta
consideracdo é uma “ferramenta” que alguns tém usado para determinar o custo justo e
razoavel da invencgao reivindicada.

iii) Outro principio geral discernivel pelas autoridades competentes é que os royalties FRAND
ndo devem incluir o valor agregado da normaliza¢do e devem ser determinados em uma base
ex-ante (antes da inclusdo na norma). Desta forma, os royalties FRAND podem procurar
excluir o valor incremental associado ao “aprisionamento” da tecnologia patenteada na
norma.

Participacdo proporcional das PENs: os royalties FRAND devem refletir a participagdo
proporcional do proprietario da PEN em todas as patentes essenciais para uma determinada
tecnologia normalizada. Isto ndo implica que as taxas devam sempre refletir uma estrita
proporcionalidade na contagem de patentes, embora esta seja muitas vezes uma boa
aproximacdo de primeira ordem. A taxa pode ser ajustada para mais ou para menos com base no
estabelecimento, pelo licenciante, de outros fatores legitimos que devem ser considerados na
definicdo da taxa de royalties.

i) As partes negociadoras devem reconhecer e considerar que, com base em estudos
promulgados pela Comissdo Europeia (conforme citado abaixo na Se¢do 5.3 do CWA), entre
50% e 90% de todas as PENs declaradas nao sao PENs reais e validas.
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ii) Nenhum licenciado potencial é obrigado a obter uma licenca para cada patente reivindicada
por um titular de patente como sendo uma PEN quando houver uma disputa sobre se ela é
essencial, valida ou infringida. Uma empresa que opta por ndo obter uma licenga de portfélio
com base em divergéncias de boa-fé sobre se certas patentes sdo efetivamente aplicaveis a
ela nido é, portanto, “ndo voluntaria”.

5) Taxade royalties agregada e cumulativa para a norma: para determinar se uma proposta de taxa
de royalties é consistente com os principios FRAND, a taxa deve ser vista no contexto de uma
taxa de royalties agregada e cumulativa para a norma (incluindo compatibilidade retroativa para
versdes anteriores da norma, na medida em que tais versdes anteriores sejam implementadas).

6) Licenciamento de PENs baseado em casos de uso: o licenciamento de PENs baseado em casos de
uso é normalmente inconsistente com esses principios de licenciamento FRAND. O
licenciamento baseado em casos de uso vincula inextricavelmente o valor da tecnologia
normalizada com outras tecnologias/inovacdes refletidas em um produto de usudario final,
mesmo que tal tecnologia/inovacao esteja fora do escopo das PENs relevantes.

Consequentemente, o modelo de licenciamento baseado em casos de uso é inconsistente com a
abordagem FRAND de célculo de royalties associados apenas ao valor da tecnologia normalizada.

b) Comportamento ndo discriminatério

1) Um objetivo fundamental do conceito de licenciamento FRAND pode ser ajudar a manter
“condicoes de concorréncia equitativas” para a concorréncia entre os diferentes
implementadores da norma. Cobrar royalties discriminatérios de algumas empresas (ou
categorias de empresas) pode prejudicar a sua capacidade de competir. Embora varios fatores
possam ser considerados em uma determinada negociacdo de licenciamento bilateral, a
abordagem para determinar a taxa FRAND ndo deve utilizar abordagens diferentes que causem
discriminacdo que afete alguns acordos de licenciamento de PENSs.

2) Qualquer empresa que busque uma licenca de PEN para implementar a tecnologia normalizada
em seu produto devera ter direito a uma licenca. A recusa em conceder uma licenca de PEN a um
licenciado requerente é de natureza discriminatoria e, portanto, incompativel com os principios
de licenciamento FRAND.

3) A discriminagdo entre licenciados é uma violagdo dos principios de licenciamento FRAND. Isso
ndo quer dizer que todas as licengas serdo idénticas. O fato de uma empresa estar “situada de
forma semelhante” a outra empresa pode ser potencialmente util para avaliar se existe
discriminacdo, mas é incorreto sugerir que a discriminacdo é permitida desde que uma empresa
ndo esteja “situada de forma semelhante” a outra. Por exemplo, ndo seria apropriado que um
pequeno novo operador no mercado enfrentasse exigéncias de licenciamento discriminatdrias
em comparagdo com concorrentes maiores e existentes, uma vez que tais abordagens
restringiriam a concorréncia e a entrada no mercado.

3.5 Recusas de licengca

a) Qualquer empresa que implemente uma norma tem direito a uma licenga dos titulares de PENs que
prometeram oferecer uma licenca FRAND.

b) E indevido que varios titulares de PENs dentro de um determinado ecossistema de normas
conspirem e determinem que cada um deles licenciara apenas empresas dentro de determinado(s)
nivel(es) da cadeia de suprimentos.

3.6 Portfdlios de PENs e licenciamento de portfélio

a) Um licenciado devera ter direito, mediante solicitagcdo, a obter uma licenca para todas as patentes
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relevantes do portfélio da PEN.

Nas negociag¢des, nenhum licenciado devera ser obrigado a pagar por uma licenca para patentes que
ndo considere relevantes aos seus produtos (por exemplo, porque se acredita que a patente é invalida
ou ndo foi violada). A relutancia de um licenciado em pagar por uma licenga para patentes que ele
ndo acredita serem PENs reais e validas que exigem pagamento ndo deve tornar o licenciado um
“licenciado ndo voluntario”.

Quando as partes negociadoras contestam se alguma parte do portfélio oferecido inclui PENs reais e
validas, as partes tém varias op¢des para tentar resolver as disputas. Por exemplo, as partes podem
concordar em negociar uma licenca de portfdlio, mas fazer ajustes no prego para levar em conta as
patentes especificas em disputa. Ou, em alguns casos, as partes podem chegar a acordo sobre
pressupostos ou estimativas relativamente a qualidade do portfélio e ajustar os pregos para refletir
esses pressupostos, sem realizar uma revisdo técnica mais detalhada. De maneira alternativa, as
partes podem concordar mutua e voluntariamente com a Resolucdo Alternativa de Litigios (RAL) ou,
em vez disso, manter o direito de apresentar reivindica¢des e defesas tradicionais nos tribunais
nacionais. Estes exemplos sdo ilustrativos e ndo uma lista exaustiva. Em todas as circunstancias, o
licenciado deve poder solicitar e obter termos de licenca FRAND para a parte acordada do portfélio,
enquanto ambas as partes mantém o direito de apresentar reivindicagdes e defesas relativamente a
todas as outras patentes que o titular da patente alega serem PENs.

Sem privilégios especiais: os titulares de PENs ndo tém direito a privilégios legais especiais diferentes
dos concedidos a outros titulares de patentes ndo sujeitos a uma obrigacdo FRAND. Por exemplo, os
titulares de PENs devem sempre cumprir as regras e encargos juridicos tradicionais, tais como a
obrigacdo de demonstrar a utilizacdo de patentes especificas que pretendem licenciar e o valor de
tais patentes e resistir a contestacdes como a invalidez, a inexigibilidade, a licenca e o esgotamento
como condicdo para obter compensac¢ado por uma PEN.

Desagregacao: as avaliagdes das patentes FRAND ndo mudam com base na propriedade da patente.
Quando uma parte de um portfdlio de patentes é transferida, o valor do portfélio de patentes do
cedente é reduzido pelo valor das patentes transferidas, e o valor das PENs do cessionario é uma
percentagem correspondente do valor do portfélio original. Os titulares de patentes que transferem
patentes devem resolver esta questdo através da revisdo dos seus termos de licenciamento para
refletir a diminuicdo do valor do portfélio.

3.7 Disputas

a)

b)

A resolucdo alternativa de disputas (por exemplo, mediacdo ou arbitragem) antes do litigio é uma
opc¢do voluntaria que pode ser atraente para alguns e pode ser uma opg¢do a ser considerada em
acordos de licenciamento de PEN, sujeita as seguintes consideragdes:

1) Exceto em circunstancias muito raras (por exemplo, mediacdo ordenada pelo tribunal), a RAL
ndo é obrigatdria e ndo deve ser imposta as partes que ndo desejem participar.

2) Uma parte que opte por nao participar da RAL nao deve ser considerada uma parte “nao
voluntaria” nesta fundamentacao.

3) Quando a RAL for escolhida, as partes tém ampla liberdade para conceber um processo
apropriado. No entanto, na auséncia de uma renuncia expressa e voluntaria a regras ou direitos
especificos, as regras substantivas e processuais tradicionais e o 6nus da prova devem ser
seguidos, mesmo na RAL.

4) ARAL sobre PEN oneradas por FRAND deve aplicar os principios FRAND e ser estruturada para
alcangar um resultado FRAND.

Adjudicacdo e direito de acesso aos tribunais
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1) Toda empresa tem o direito de manter o seu direito de acesso aos tribunais.

2) Tal como acontece com qualquer outra disputa, quando as partes ndo conseguem chegar a
acordo sobre os termos FRAND, qualquer parte pode procurar uma resolucao judicial.

3) As acoes FRAND, incluindo RAL, podem envolver contratos, patentes, direito da concorréncia
e/ou outras acdes legais.

Acdes de competicao
1) Uma violacdo FRAND pode constituir uma violacao do direito da concorréncia.
2) Além das acdes judiciais, as violagdes do direito da concorréncia podem ser executadas pelas

agéncias nacionais de direito da concorréncia. As empresas que enfrentam violacbes FRAND
podem tentar levantar tais questdes com essas agéncias.

3.8 Liminares

a)

b)

d)

Ameacas de liminares (incluindo liminares de facto, como apreensdes aduaneiras ou processos
penais) ndo devem ser utilizadas nas negociacdes FRAND.

Um licenciante nio deve solicitar uma liminar (preliminar, permanente ou de facto) sobre uma PEN
onerada por FRAND, exceto em circunstancias excepcionais, como quando o implementador estiver
em faléncia ou fora da jurisdi¢do do tribunal.

Os titulares de PENs nao devem solicitar liminares de facto sem a supervisao judicial de questdes de
infracdo e validade (por exemplo, se tiver havido uma decisdo judicial final prévia sobre
essencialidade, validade e infragdo que nio tenha sido cumprida).

As liminares (incluindo liminares de facto) para PENs oneradas por FRAND raramente devem estar
disponiveis para os licenciantes de PENs oneradas por FRAND, especialmente quando uma
compensacao monetaria estiver disponivel ao licenciante pela utilizacdo das suas patentes.

Quando um licenciado for considerado “ndo voluntario” por um tribunal, pode ser apropriado que o
proprietario da patente solicite ao Tribunal uma compensagdo monetaria pelos danos causados pelo
mau comportamento do licenciado, tais como royalties atrasados, juros e custas. Estas abordagens
monetarias estdo mais alinhadas com os principios e abordagens FRAND do que o licenciante que
procura a exclusdo do mercado através de uma liminar. Dada a promessa FRAND de licenciar, a
compensacio monetaria é normalmente uma solu¢do adequada para as PENs.

3.9 SDOs e possiveis melhorias de SDOs

a)

b)

As exigéncias FRAND ndo devem ser excessivamente vagas. E permitido e util que os SDOs fornecam
orientacOes mais expressas as partes relativamente a praticas especificas.

Os SDOs devem considerar a atualizagido das suas politicas FRAND para incluir mais clareza. Por
exemplo, o IEEE atualizou com sucesso o texto da sua politica de patentes para fornecer
esclarecimentos aos titulares de patentes e potenciais licenciados.

3.10 Licenciamento por meio de pools de patentes

a)
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O licenciamento por meio de um pool de patentes pode beneficiar tanto os titulares como os
licenciados da PEN. Contudo, tanto os licenciantes como os licenciados mantém a liberdade de decidir
se licenciam por meio de um pool de patentes ou por meio de negociagdes bilaterais. A recusa de uma
parte em aderir a um pool, ou em obter uma licenca de um pool, ndo deve ser considerada como uma
indicacdo de ndo voluntariedade em conceder ou obter uma licenca de PEN.
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b) Se um titular de PEN optar por oferecer licencas FRAND através de um pool de patentes, esta oferta
devera ser apenas uma opc¢do adicional a negociacdo e concessdao de uma licenca de PEN FRAND
bilateral a qualquer licenciado que solicite tal licenca.

c¢) Para pools de patentes que licenciam PENs oneradas por FRAND, o pool esta sujeito as mesmas
exigéncias e obrigacdes de licenciamento sob os termos e condigdes FRAND que existem para
licenciantes de PENs que licenciam diretamente. O proprietario de uma PEN ndo deve evitar ou
contornar, nem procurar evitar ou contornar, as suas obrigacdes de licenciar em condicées FRAND
licenciando por meio de um pool.

d) Quando um administrador de pool de patentes estiver atuando como sublicenciante ou agente de
licenciamento para varios licenciantes de PENs, o administrador do pool e os licenciantes de PENs
do pool devem trabalhar com o suposto licenciado do pool para determinar quais licencas ja podem
existir com os fornecedores diretos ou indiretos do suposto licenciado no pool e seus clientes e, em
seguida, ajustar a obrigacdo de royalties em conformidade. Assim, para evitar a dupla imersao, um
administrador de pool de patentes e os licenciantes de PENs participantes no pool devem ser
transparentes sobre quaisquer licencas concedidas a fornecedores ou clientes na cadeia de
suprimentos de um produto multicomponente, e o preco do pool deve refletir as reducoes
apropriadas para tais licencas anteriores, quando aplicavel.

e) Por razdes que incluem transparéncia e interesse publico, os pools de patentes sdo incentivados a
publicar todos os seus termos de licenca, incluindo taxas de royalties e outros termos e condigdes.

4 Licenciamento em termos FRAND: um cenario de mercado

Agora que este CWA ofereceu um resumo dos processos de licenciamento e das melhores praticas, as
sec¢des a seguir identificardo e discutirdo os fatos antecedentes, a legislacdo, as exigéncias e os principios
que sustentam esses processos e praticas. Esta Secdo 4 oferece um resumo do contexto e dos
antecedentes das obrigacdes FRAND e aborda varios interesses juridicos e de partes interessadas. A
Secdo 5 oferece entdo seis Principios Fundamentais para o licenciamento FRAND, dos quais fluem
naturalmente as praticas abordadas acima, e identifica autoridades relevantes e outros materiais que
demonstram esses Principios Fundamentais.

4.1 Historico do mercado

As normas sem fio conectam dispositivos hd muitos anos.* As normas sem fio foram desenvolvidas
principalmente por empresas que buscavam utilizd-las e implementa-las em seus produtos, como
empresas de chips, empresas de telecomunica¢des e operadoras de celular. O trabalho bem-sucedido
destas empresas, tanto na contribuicdo para as normas como no desenvolvimento e comercializagdo de
produtos para tirar partido da sua colaboracao, apoiou uma proliferacdo de tecnologias sem fios.

Uma nova geracdo de desenvolvimentos tecnoldgicos por meio do desenvolvimento de diversas

4 A primeira chamada 2G (GSM) foi feita ha 28 anos, em 1991, a 2,5G (GPRS) foi lancada em 2000 e a 3G
(UMTS/WCDMA) foi langada em 2001. Muitas das patentes-chave relacionadas com essas normas terdo expirado ha
muitos anos e/ou estdo prestes a expirar.
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tecnologias associadas a Industria 4.0 (4IR),®> 5G,% e a [0oT7 est4 surgindo. De acordo com estimativas
recentes do Instituto Europeu de Patentes, cerca de 25-30 bilhdes de dispositivos em domicilios e locais
de trabalho serdo equipados com sensores, processadores e software embutido.8 Conectar esses
dispositivos entre si com base em transferéncias de dados e amalgamados com outras tecnologias, como
a computa¢do em nuvem e a inteligéncia artificial, promoverdo a automacao dos processos comerciais.

Parte deste desenvolvimento é o aproveitamento de tecnologias normalizadas pela primeira vez em
novos segmentos de mercado, inclusive fora dos setores tradicionais de telecomunicacdes e sem fio. Nos
principais segmentos da economia global, desde a agricultura ao varejo e aos cuidados de saude, a
ascensao da [oT estd demonstrando eficiéncias substanciais.

A este respeito, e embora o licenciamento de PENs seja importante em muitos setores e mercados
diferentes, o licenciamento de PENs em termos FRAND para patentes associadas a normas sem fios e de
telecomunicagdes tem atraido uma atengdo particularmente significativa. Tanto aqueles que competem
em setores verticais (mercados) em transi¢cdo, como os novos participantes, encontrarao cada vez mais
problemas relacionados a PENs a medida que novos dominios de aplicagdo se abrem e desenvolvem a
utilizacdo de normas sem fios e de telecomunicagdes, e a medida que novas normas sdo desenvolvidas
para responder as exigéncias do mercado dentro e em verticais.

A procura de interoperabilidade aumenta proporcionalmente para cumprir o objetivo de normalizagao
para proliferar a tecnologia o mais amplamente possivel. Os fabricantes que desejam criar dispositivos
interoperaveis ndo sao capazes de contornar as normas, uma vez que as normas formam a interface para
conectar e comunicar com outros produtos e plataformas. Para garantir todo o potencial da IoT, as
abordagens que fornecem uma estrutura bdasica para permitir a interoperabilidade precisam ser
alinhadas para garantir a consisténcia e permitir trocas de dados eficientes e confiaveis.

As tecnologias desenvolvidas por entidades apds a producdo precisam ser consideradas na avaliacdo de
todo o potencial e dos efeitos indiretos de rede associados a IoT. O aprimoramento e a inovagio de
produtos ocorrem cada vez mais na camada virtual de software em modelos de negdcios voltados para o
consumidor, e ndo em componentes de hardware em modelos de negdcios voltados para a industria.
Alguns estimam que a produgao e os servi¢cos de software representam 80% do valor agregado total das
tecnologias de informacio e comunicacido (TIC).9 Esta tendéncia continuou em outros setores e espera-
se que continue assim no futuro. O licenciamento deve refletir que o valor agregado da inovacio posterior
é distinto das tecnologias originais, como as normas de telecomunicagdes, e os titulares de PENs originais
ndo devem ser autorizados a procurar royalties com base no valor criado por inovadores posteriores.

Solucdes de sensores normalizados permitem que as empresas integrem uma ampla variedade de
sensores e implementem suas solu¢des em qualquer vertical. A coleta, armazenamento e processamento
de grandes quantidades de dados provenientes de ativos equipados com sensores possibilita consolidar

> Cornelius Baur and Dominik Wee, Manufacturing’s next act, McKinsey & Co. (June 2015),
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act.

& Embora ndo exista uma definicdo universal para uma rede mével 5G, o termo abrange a futura onda de redes mdveis
interoperaveis que esta sendo impulsionada atualmente por varios 6rgéos de normalizagdo técnica. Espera-se que as redes
5G utilizem uma ampla gama de faixas de espectro, licenciadas e ndo licenciadas, por meio de novas e inovadoras
eficiéncias de espectro e acordos de compartilhamento de espectro. Orgaos de normas como o Projeto de Parceria de 3?
Geracdo (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) e o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletronicos (IEEE), entre
muitos outros, continuam a desenvolver o 5G. Consulte, por exemplo, Release 15, 3GPP (July 16, 2018),
http://www.3gpp.org/release-15; consulte também |IEEE 5g and Beyond Standards Database, IEEE,
https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database.

" Embora muitas definicdes de loT tenham sido apresentadas desde que o termo foi cunhado no final da década de 1990,
ainda ndo surgiu uma definicao universal. No entanto, a IoT é amplamente considerada como um conceito abrangente onde
os produtos do dia a dia utilizam a Internet para comunicar dados coletados por meio de sensores.

8 Méniére Yann, llja Rudyk, and Javier Valdes, (2018), Patents and the Fourth Industrial Revolution (European Patent
Office, 2018), em 10, epo.org/4IR.

® Yann, Rudyk e Valdes, nota supra 7, em 20.
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virtualmente, compartilhar capacidade e criar servicos de dados dimensionaveis para uma série de
empresas e organizacdes que utilizam recursos compartilhados para obter economias de escala.

Para o funcionamento adequado do mercado a medida que a economia conectada se desenvolve, sera
fundamental para todos os atores no mercado que as praticas de licenciamento FRAND sejam seguidas e
que sejam evitadas afirmacdes abusivas. A proliferacdo de tecnologias normalizadas fora do setor
tradicional das TIC garante uma abordagem justa e equilibrada ao licenciamento de tecnologias
normalizadas, incluindo a consideracdo dos interesses dinamicos dos mercados que constituem a [oT e
outros protocolos de comunicacido avancados. Conforme estabelecido abaixo, o impacto do licenciamento
afeta varios aspectos da economia, incluindo a concorréncia e o interesse publico.

4.2 Contexto, aspecto do direito da concorréncia e funcio de interesse publico da
obrigacao FRAND

No nivel mais fundamental, um compromisso FRAND voluntario assumido por um participante em um
SDO implica uma obrigacao de licenciar os seus direitos de patente essenciais a norma em termos FRAND
(que podem incluir royalties) a qualquer parte que pretenda implementar a norma relevante.

Para compreender o contexto mais amplo e a finalidade do compromisso FRAND, cada um dos seguintes
aspectos deve ser considerado:

— (@) os interesses dos desenvolvedores de normas no sucesso do seu trabalho;
— (b) restrigdes politicas e do direito da concorréncia; e
— (c) politicas publicas e interesses dos consumidores.

O restante desta subsec¢do discutira cada um desses aspectos para fornecer contexto, informacdes e
fundamentos para os principios e praticas estabelecidos neste CWA.

a) Osinteresses dos desenvolvedores de normas no sucesso dos produtos de seu trabalho

Quer uma norma seja desenvolvida para apoiar a regulamentacdo, quer se destine a permitir mercados
novos ou alargados, permitindo a interoperabilidade entre diferentes produtos ou servigos, o sucesso de
um esforco de desenvolvimento de normas depende muitas vezes da sua adequacgdo para adog¢do no setor
ao qual se destina.

Para apoiar a adogdo ampla, pelo menos as duas condi¢des a seguir devem ser aplicadas:10

— Aslicengas devem estar disponiveis nos termos FRAND para qualquer pessoa que pretenda implementar
a norma no seu produto: as PENs, e a indisponibilidade de licencas de PENs para os usuarios da
norma, podem impedir a ampla proliferagdo de uma norma (por exemplo, se um titular de PEN limita
ou recusa tais licencas). No entanto, mesmo quando as licengas de PENs ndo sao normalmente
recusadas, a ampla ado¢do de uma norma ainda pode ser gravemente prejudicada quando as licencas
sdo disponibilizadas seletivamente, ou quando os termos de licenciamento exigidos pelo titular da
PEN nio sdo razoaveis ou discriminatoérios. E, portanto, do interesse daqueles que investem tempo e
recursos no desenvolvimento de uma norma encorajar os titulares de PENs a comprometerem-se a
fornecer licengas a qualquer implementador da norma que solicite uma licenca em termos FRAND.

— Aimplementagdo da norma normalmente deve ser atrativa para os participantes do mercado de forma
a receber ampla ado¢do: ha muitas razoes pelas quais pode valer a pena implementar uma norma.

10 Existem certamente outras condi¢ces importantes para uma normalizacdo bem-sucedida. Por exemplo, em geral, é

preferivel que uma norma seja orientada pelas necessidades percebidas do mercado e continue a ser orientada pelo setor.
N&o é surpresa que as empresas interessadas em areas técnicas e mercados especificos tenham incentivos para investir o
seu tempo e energia na normalizagdo técnica. Na auséncia de interesse do mercado em uma determinada area técnica, as
normas podem ndo atrair uma atencéo significativa do desenvolvimento ou, uma vez desenvolvidas, podem ndo atrair 0s
investimentos e as atividades necessarias para apoiar a ampla promulgacéo.
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Por exemplo, quando uma norma pode proporcionar a capacidade de participar em um ecossistema
de mercado de produtos e servicos interoperaveis, a adogdo pode gerar os chamados “efeitos de
rede”. Ou seja, quanto mais produtos e servicos ja estiverem em conformidade com a norma, mais
atrativo pode se tornar para outras empresas também implementarem a norma em seus produtos
ou Servicos.

Em alguns dominios, ambas as condi¢des foram cumpridas com sucesso com base no incentivo e na
obtencdo de compromissos por parte dos titulares de PENs para fornecerem licencas FRAND isentas de
royalties. Por exemplo, a norma Bluetooth é uma norma isenta de royalties bem conhecida e de grande
sucesso. Nesses casos, os titulares de patentes podem ser motivados a contribuir com as suas tecnologias
patenteadas e a renunciar a capacidade de rentabilizar as suas patentes por meio de declaragdes de
licenciamento, a fim de melhorar a norma, o que, por sua vez, apoiard o aumento das vendas de produtos
compativeis com a norma; quanto “melhor” a norma, maior sera a adocdo e mais bem-sucedido sera o
setor e o ecossistema.

Em outros casos, os titulares de patentes podem ndo desejar contribuir com as suas tecnologias
patenteadas sem reter o direito a uma compensa¢do FRAND sujeita a royalties pela utilizacdo dessas
tecnologias. Este pode ser o caso, por exemplo, de empresas que ndo fabricam ou vendem amplamente
produtos normalizados, ou de outras empresas que desejam prosseguir a monetizacao dos seus direitos
de patente por meio de licenciamento. Nesses casos, o titular da patente pode optar por submeter
contribui¢cdes incluindo as suas caracteristicas patenteadas juntamente com um compromisso FRAND
que permite royalties, concordando, assim, voluntariamente em limitar os direitos que o titular da
patente teria se ndo fosse a obrigacdo FRAND (ou seja, seus direitos de patente “normais”), mantendo, ao
mesmo tempo, a capacidade de buscar royalties FRAND.11

Mas porque é que tal titular de patente (por exemplo, alguém que deseja rentabilizar as suas PENs por
meio de licenciamento) escolheria voluntariamente restringir os seus proprios direitos de patente? Deve
haver algum beneficio concomitante ao titular da PEN. E de fato existe. Ao terem as suas caracteristicas
patenteadas incorporadas em uma norma como “essenciais” para a conformidade com a norma, os
titulares de PENs ganham a capacidade de obter royalties de um grande grupo de implementadores de
normas, mesmo para patentes para as quais um mercado comercial poderia nio ter existido na auséncia
da norma.

Em outras palavras, o titular da PEN pode expandir drasticamente o conjunto de usudrios dos quais
podera obter royalties. Em troca, os titulares de PENs concordam em renunciar ao exercicio de certos
direitos que normalmente estdo associados as patentes, por exemplo, o direito de excluir outros da
pratica da tecnologia patenteada e o direito de cobrar um royalty que reflita a auséncia de alternativas
competitivas a PEN depois que a norma for adotada. Essa compensagdo pode valer a pena mesmo que os
royalties de cada implementador possam ser inferiores ao que poderiam ter sido na auséncia do
compromisso FRAND. Na verdade, a maioria dos titulares de patentes opta voluntariamente por assumir
compromissos FRAND porque ganham muito mais do que perdem.

Como corolario, a promessa FRAND ajuda a permitir a aceitacdo de uma norma pelo mercado,
proporcionando aos participantes no mercado a garantia de que as licencas estardo disponiveis em
condi¢des razodveis e ndo discriminatérias. Os investimentos necessarios para desenvolver e
comercializar produtos compativeis com as normas (por exemplo, um chip Bluetooth, Wi-Fi ou LTE, ou
um dispositivo posterior que utilize esses chips) podem ser enormes. As fabricas devem ser obtidas;
devem ser criados canais de mercado; equipamentos e infraestrutura devem ser adquiridos. Sem alguma
garantia razoavel de que as licengas podem ser obtidas em condi¢bes razoaveis, os participantes no
mercado poderdo (talvez com razido) decidir nao investir em um empreendimento potencialmente

11 Ostitulares de PENs que se comprometem com o licenciamento FRAND limitam, assim, o exercicio de alguns direitos
de propriedade normalmente associados a patentes, tais como o direito de excluir outros da pratica da tecnologia patenteada
e o direito de cobrar qualquer royalty que o mercado possa suportar (por exemplo, um royalty que reflita a auséncia de
alternativas competitivas a PEN ap6s a adoc¢do da norma).
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arriscado. Ao reduzir esse risco e proporcionar garantias aos participantes no mercado de que os seus
investimentos ndo serdo prejudicados por praticas excessivas e injustas de PENs, a promessa FRAND
(quando devidamente aplicada e seguida) pode incentivar o investimento e apoiar uma maior inovagdo
e desenvolvimento do mercado. Conforme discutido abaixo, e por outro lado, quando o FRAND é violado,
a concorréncia leal fica ameacada e a inovacao pode ser sufocada.

b) Lei da concorréncia e restri¢cdes de politicas

A legislacdo e a politica da concorréncia sdo aspectos criticos para a compreensao da finalidade dos
compromissos voluntarios FRAND. O desenvolvimento de normas normalmente envolve multiplas
partes, talvez concorrentes, reunindo-se no contexto de um SDO para chegar a um acordo sobre uma
especificacdo tecnoldgica comum. Este processo de desenvolvimento inclui necessariamente a aceitagdo
de certas contribui¢des técnicas para a especificacdo e arejeicdo de outras contribuicdes propostas. Como
tal, esta atividade de desenvolvimento de normas pode dar origem a questdes de concorréncia. As
discussdes no contexto da definicdo de normas, por exemplo, podem proporcionar uma oportunidade
para o conluio para reduzir ou eliminar a concorréncia entre tecnologias que de outra forma seriam
concorrentes.

No entanto, é amplamente reconhecido, nomeadamente pela Comissao Europeia e outras autoridades
internacionais da concorréncia, que as normas podem produzir efeitos econdmicos e pro-competitivos
positivos significativos, por exemplo, promovendo o desenvolvimento de produtos ou mercados novos e
melhorados, ou permitindo melhores condicées de suprimentos. Por essa razio, os decisores politicos
normalmente promovem a normalizacdo, sob a condicdo de que os processos e resultados de
desenvolvimento de normas nao sejam utilizados de forma abusiva para criar efeitos anticoncorrenciais.

Para evitar tais abusos, as agéncias de concorréncia estabeleceram diretrizes para delinear medidas a
serem tomadas pelos desenvolvedores e adotantes de normas, a fim de evitar preocupacgdes relacionadas
ao direito da concorréncia. Estas orienta¢des incluem especificamente medidas para garantir que as PENs
ndo sejam utilizadas de forma anticoncorrencial, abusando da vantagem obtida com a eliminacdo de
alternativas tecnoldgicas por meio de uma norma. E, em alguns casos, as autoridades da concorréncia
tomaram medidas para resolver a violagdo da promessa FRAND e os efeitos anticoncorrenciais que dela
podem advir, observando expressamente que uma PEN pode conferir um poder tinico ao titular de tal
patente. Esse poder é criado devido ao fato de os participantes do processo de definicio de normas
selecionarem uma unica solucdo técnica para se tornar a norma. Embora essa selecdo possa garantir que
os produtos e servicos atinjam os niveis relevantes de compatibilidade e interoperabilidade, em beneficio
das empresas e dos consumidores, ao mesmo tempo, é eliminada a concorréncia que de outra forma
poderia surgir entre diferentes tecnologias.

As empresas que fabricam ou utilizam produtos em conformidade com as normas devem
necessariamente utilizar as PENs incorporados a esses produtos. Portanto, como os potenciais
licenciados ndo tém alternativa comercial a implementacdo da tecnologia normalizada, o poder de
negociacdo do titular de uma PEN no contexto de uma negociacdo de licenciamento aumenta
dramaticamente. Este fen6meno, em que é impossivel ou excessivamente dispendioso mudar para uma
tecnologia alternativa, é referido como “aprisionamento”. Como observou a Comissdo Europeia, “os
compromissos FRAND podem impedir que titulares de DPI12 dificultem a implementa¢do de uma norma,
recusando-se a licenciar ou solicitando taxas injustas ou irracionais (em outras palavras, taxas
excessivas) apds o setor ter ficado preso a norma ou cobrando taxas de royalties discriminatoérias.”13

O desafio é proteger-se contra o potencial abuso da incapacidade de conceber em torno de tecnologia
patenteada selecionada para normaliza¢do (o chamado aprisionamento ou “lock-in”). A for¢ca do mercado
e o poder de negociacdo associados ao aprisionamento podem fazer com que os titulares de direitos

12 DPI significa “Direitos de Propriedade Intelectual”.

13 Communication from the Commission: Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning
of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011 O.J. C, 14.1.2011, p. 1, par. 287 (“Diretrizes
Horizontais da CE”).
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procurem obter royalties elevados ou outros termos de licenca ndo razoaveis que ndo teriam obtido antes
da sua tecnologia patenteada ter sido incorporada na norma. Como afirmou a Comissao Europeia, ser
titular de uma PEN “poderia permitir que as empresas se comportassem de forma anticoncorrencial, por
exemplo, ‘atrasando’ os usuarios apos a ado¢do da norma, recusando-se a licenciar os DPI necessarios ou
cobrando... taxas excessivas de royalties.”14

E ai que entra a dimensio e o objetivo do direito da concorréncia FRAND, e explica por que as autoridades
da concorréncia incentivaram os SDOs a estabelecer politicas de DPI baseadas em FRAND. As obrigacdes
FRAND ajudam a contrabalancar as potenciais preocupacdes concorrenciais que a normaliza¢cdo pode
criar. Tal como indicado nas Orientacdes Horizontais da Comissao:

Quando a participagdo na definicdo de normas for irrestrita e o procedimento para a adogdo da norma em
questdo for transparente, os acordos de normalizagdo que ndo contenham qualquer obrigagdo de
cumprimento da norma e proporcionem acesso a norma em termos justos, razodveis e ndo
discriminatdrios normalmente ndo restringirdo concorréncia na acepgdo do artigo 101.2, n.2 1.15

As obrigacdes FRAND procuram, assim, limitar o poder do titular de uma PEN obtida devido a inclusdo
da sua tecnologia patenteada na norma, sem limitar injustamente os seus direitos de procurar uma
compensacao razoavel e ndo discriminatéria com base no valor da invencdo patenteada.

Os comentarios da Comissao Europeia ndo s6 exemplificam o contexto do direito da concorréncia FRAND,
mas também ajudam a orientar a andlise dos compromissos e praticas FRAND.

Em primeiro lugar, nas suas Orienta¢des Horizontais, a Comissao esclarece que:

A fim de garantir o acesso efetivo a norma, a politica de DPI necessitaria exigir que os participantes que
pretendam que os seus DPI sejam incluidos na norma apresentem um compromisso irrevogdvel, por escrito,
de se oferecerem para licenciar os seus direitos essenciais de DPI a todos os terceiros em condigdes justas,
razodveis e ndo discriminatérias (“compromisso FRAND”).16

Portanto, a fim de evitar preocupac¢des com o direito da concorréncia, as licencas FRAND devem ser
oferecidas a todos os terceiros que solicitem uma licenca para que possam implementar a norma.?

Em segundo lugar, como a natureza das preocupacdes do direito da concorréncia em torno das PENs
decorre do poder Uinico que estas patentes podem conferir aos seus titulares por meio da eliminacio da
concorréncia tecnolégica uma vez estabelecida uma norma, segue-se que o que é “justo e razoavel”
precisa ser avaliado em relacdo ao valor econdmico da prépria invengdo patenteada, independente de
qualquer valor, por exemplo, alavancagem na negocia¢ao, conferida ao titular da PEN pela inclusao da

14 1d. no par. 269.
15 Orientag@es horizontais da CE, 1 280.
16 QOrientagGes horizontais da CE, 1 285

17" Consulte também Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 795 F. 3d 1024, 1031 (9* Cir. 2015) (“Para mitigar o risco de um
titular de PEN extrair mais do que o valor justo de sua tecnologia patenteada, muitos SSOs exigem que os titulares de
PENSs concordem em licenciar suas patentes em termos 'razoaveis e nao discriminatdrios' ou 'RAND'. Nos termos destes
acordos, um titular de PEN ndo pode recusar uma licenga a um fabricante que se comprometa a pagar a taxa RAND.”);
Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9* Cir. 2012) (“A Motorola, em suas declara¢des a UIT, prometeu
‘conceder uma licenca a um namero irrestrito de requerentes, em uma base mundial, ndo discriminatdria e em termos e
condicBes razoaveis, para usar o material patenteado necessario’ para praticar as normas da UIT. Esta linguagem néo
admite limitagdes quanto a quem ou quantos requerentes poderiam receber uma licenga...”); Ericsson, Inc. v. D-Link Sys,
Inc., 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (“[A] politica e o programa de marketing estabelecidos pelo licenciante para
manter seu monopdlio de patente ao ndo licenciar que outros usem a invengao [ndo é relevante para as PENSs]. ... Devido
ao compromisso da Ericsson com a RAND [...], ela ndo pode ter esse tipo de politica para manter um monopolio de
patentes.”); Order Den. Anti-Suit Inj. em 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc., Caso n.° 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D.
Cal 7 de setembro de 2017) ECF n.° 141 (“A politica de DPI do ETSI, na verdade, afirma claramente que qualquer
licenciado voluntario tem direito a licenciar a propriedade intelectual de [um declarante de PEN] a uma taxa FRAND.”);
Decisdo da Comissdo no processo AT.39985 — Motorola — Enforcement of GPRS Standard Essential Patents C(2014)
2892 final, 29 de abril de 2014, par. 55 (FRAND “obriga os titulares de PENSs: [] a disponibilizar a patente em questao a
todos os terceiros interessados”).
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tecnologia patenteada em uma norma.18

Terceiro, as orientagdes do direito da concorréncia também abordam as implicagdes das obrigacoes
FRAND na disponibilidade de medidas cautelares aos titulares de PENs. Na auséncia de normalizacdo, um
implementador poderia conceber uma patente ou simplesmente tirar partido de solugdes da técnica
anterior, criando, assim, um limite econémico para o retorno do titular da patente. Entretanto, embora
as liminares sejam um instrumento importante para fazer valer os direitos de patente, no caso FRAND, a
disponibilidade de liminares poderia servir como um mecanismo primario por meio do qual os titulares
de PENs podem abusar da posicio dominante que a titularidade de uma PEN pode conferir, quer
excluindo empresas de um mercado, ou pressionando as empresas a aceitar termos de licenciamento nao
razoaveis por meio da ameaca de liminares. Por conseguinte, um conjunto de decisdes judiciais e
orientagcdes em matéria de direito da concorréncia estabeleceram que os titulares de PENs ndo devem
abusar do seu poder de mercado, procurando medidas cautelares contra implementadores de normas
que estejam dispostos e sejam capazes de pagar royalties FRAND por patentes validas e infringidas.19

Por ultimo, no contexto dos pools de licengas de PENs, a criacdo de um pool de tecnologias implica
necessariamente a venda conjunta das tecnologias agrupadas, o que, no caso de pools compostos
exclusiva ou predominantemente por tecnologias substitutas equivalem a um cartel de fixacdo de
precos.20 “[R]oyalties e outros termos de licenciamento nao devem ser excessivos e ndo discriminatdrios
e as licencas devem ser nao exclusivas.”21

0 CWA abordara estes aspectos com mais detalhes abaixo.

c) Politicas publicas e interesses do consumidor

No contexto de interesses mais amplos de politica publica, as abordagens FRAND sao direcionadas para
promover o crescimento econdmico, facilitar o desenvolvimento tecnoldgico colaborativo e promover o
bem-estar publico.

Por um lado, as obrigacdes FRAND honram os interesses razoaveis do titular da PEN em obter uma
compensacao justa pela utilizacdo das suas caracteristicas patenteadas e, assim, mantém incentivos tanto
para a atividade inventiva como para a apresentacao dos frutos de tal atividade para inclusdo em normas.
Por outro lado, mesmo uma norma tecnologicamente avancada e bem concebida pode ndo ser
amplamente adotada se as PENs forem utilizadas para excluir os implementadores e minar os incentivos
a adogdo por meio de reivindicagdes excessivas de royalties. Afinal de contas, os decisores politicos
dependem significativamente de normas para apoiar a regulamentacao e as agendas de politicas publicas

18 Consulte, por exemplo, Communication of the Commission: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents
COM (2017) 712 final, 29 de novembro de 2017, se¢do 2.1 (“Comunicacdo da CE a respeito de PEN™) (“Os termos de
licenciamento devem ter uma relacdo clara com o valor econémico da tecnologia patenteada. Esse valor deve concentrar-
se principalmente na prépria tecnologia e, em principio, ndo deve incluir qualquer elemento resultante da decisdo de incluir
a tecnologia na norma.”); consulte também, por exemplo, Ericsson, 773 F.3d em 1232 (Fed. Cir. 2014) (“Tal como acontece

99, <

com todas as patentes, a taxa de royalties para PENs deve ser proporcional ao valor da invencdo patenteada.”; “o titular da

patente s deve ser compensado pelo beneficio incremental aproximado derivado de sua invencdo. . . [iJsto é
particularmente verdadeiro para PENSs.”); Comissdo Federal de Comércio dos EUA, Decisdo e Ordem, Motorola Mobility
LLC e Google Inc., Dkt. N.C C-4410, (23 de julho de 2013),

www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf

19 Consulte, por exemplo, Decisdo da Comissdo de 29 de abril de 2014 no processo AT.39985 — Motorola —
Enforcement of GPRS Standard Essential Patents C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014 (que determina que o proprietario
da patente em violagdo da obrigagdo FRAND e da lei da concorréncia procure uma liminar apés o potencial licenciado ter
concordado com a adjudicacdo das patentes nacionais reivindicadas); C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp., [2015]
ECR 477 (que estabelece violagao da lei antitruste quando uma liminar é solicitada contra um licenciado voluntario); Apple
Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (que considera que o compromisso FRAND dificulta a
obtencdo de uma liminar para o requerente).

20 Communication from the Commission — Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning
of the European Union to technology transfer agreements, OJ C 89, 28.3.2014, p. 3, par. 46 (Diretrizes de Transferéncia
de Tecnologia da CE).

2L 1d. no par. 269.
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que visam os beneficios para os consumidores e o crescimento econémico.

Portanto, os decisores politicos descrevem frequentemente o FRAND como um equilibrio entre os
interesses dos titulares de PENs em obter uma compensagao justa pela utilizacao das suas patentes e os
interesses dos implementadores de normas em obter termos de licenciamento justos para caracteristicas
patenteadas que sdo utilizadas em normas. Mas, na pratica, as promessas FRAND nem sempre podem
impedir comportamentos abusivos, especialmente sem mecanismos de aplicagdo ativos. Devido ao
interesse publico no funcionamento da promessa FRAND, os decisores politicos tém um papel a
desempenhar na promoc¢io de um entendimento comum das suas implicacoes, incluindo, mas indo além,
a politica de concorréncia e as questdes antitruste.

Na sua comunicacdo sobre PENs22 de novembro de 2017, a Comissdo Europeia, por exemplo, “definiu
principios fundamentais que promovem um quadro equilibrado, pacifico e previsivel para PENs”,
abordando 1) maior transparéncia na exposicio da PEN, 2) principios gerais para termos de
licenciamento FRAND para PENs e 3) um ambiente de aplicacio previsivel para PENs. A Comunicacdo
apela também a que “as partes interessadas iniciem um didlogo entre si [...] com vista a obter maior
esclarecimento e a desenvolver melhores praticas”. O atual CWA é, em parte, uma resposta liderada pelo
setor a esse apelo.

Embora o ambito do presente documento ndo se preste a documentacdo de um relato abrangente de
todos os elementos de orientagdo oferecidos pela Comissdo Europeia, observamos quatro pontos-chave
que constituem orientacdes particularmente importantes para as praticas, procedimentos e principios
apresentados neste CWA:

— a Comunicagdo (re)enfatiza que um “compromisso de concessdo de licencas em condicdes FRAND
cria expectativas legitimas a respeito da parte de terceiros que o titular do PEN concedera
efetivamente licengas nessas condi¢des”.23

— a comunicagdo refor¢a o principio de avaliacdo estabelecido pela FRAND de que “os termos de
licenciamento devem ter uma relacdo clara com o valor econdmico da tecnologia patenteada” e “ndo
abranger qualquer elemento resultante da decisdo de incluir a tecnologia na norma”.24

— A Comunicacdo reconhece expressamente que, ao estabelecer taxas de licenciamento para qualquer
PEN ou grupo de PENs especifico, e para evitar o acimulo de royalties, as metodologias de royalties
devem garantir que as taxas globais de licenciamento para todas as PENs relevantes ndo se tornem
irracionais ou tornem a implementacdo da norma impraticavel; “ao definir um valor FRAND, as
partes devem ter em conta uma taxa agregada razoavel para a norma.” A Comissdo também observa
que os potenciais licenciados que recebem uma oferta FRAND devem esforcar-se em fazer uma
contraproposta “concreta e especifica” assim que o titular da patente tiver fornecido “explicacdes
claras” e informacgdes sobre os fundamentos de suas posi¢des técnicas e comerciais.25

— a comunicacdo expande ainda o nivel de informacdo que os titulares de PENs devem disponibilizar
aos potenciais licenciados, para lhes permitir determinar a relevancia da(s) PEN(s) declarada(s) e a
conformidade de uma oferta de licenca com o FRAND. “Sao necessarias explicacdes claras sobre: a
essencialidade de uma norma, o produto supostamente infrator do usuario da PEN, o calculo de
royalties proposto e o elemento de nao discriminagdo FRAND.”26

Cada um destes aspectos da Comunicacdo da Comissdo Europeia a respeito de PENs é abordado mais

22 Comunicacéo da CE a respeito de PEN, nota supra 17, na Se¢do 2.
2 1d. nasecgdo 2.1.

2 d.

25 1d. nas secdes 2.4, 3.1.

% 1d. na secdo 3.1.
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detalhadamente abaixo.

4.3 Consideracao dos interesses das PME

Agora que foram apresentados alguns antecedentes e contexto relativamente a funcao e interpretacdo da
promessa FRAND, também é importante abordar os interesses significativos das pequenas e médias
empresas (PME) nos mercados de tecnologias normalizadas e na manutencdo de praticas FRAND
adequadas.

Embora a utilizacdo crescente de tecnologias normalizadas afete grandes e pequenas empresas, espera-
se que as PMEs desempenhem um papel importante na criacdo da economia conectada e nas inovacées
que virdo. No entanto, as exigéncias injustas de licenciamento relacionadas as PENs que abrangem as
normas necessarias para participar no ecossistema de mercado podem ter um impacto tnico e prejudicar
a participacido das PME no mercado. Em particular, uma série de fatores criam riscos assimétricos para
as PMEs no ambito do ambiente de licenciamento de patentes essenciais as normas e podem, em ultima
analise, inibir a inovacio posterior:

— Assimetrias de recursos: embora o mesmo também possa ser verdade para empresas maiores, as
PMEs visadas por Entidades de Afirmacdo de Patentes?’ (Patent Assertion Entities, PAEs) ou
afirmacoes abusivas de licenciamento de PENs sdo colocadas em desvantagem significativa e distinta
na defesa contra entidades que reivindicam reivindicagdes de PENs devido a sua relativa falta de
recursos.

— Assimetrias de informagoes comerciais: as PMEs tém capacidade limitada para dedicar recursos
juridicos a compreensdo do complexo ambiente da PEN. Falta de transparéncia nas praticas de
mercado cria duvidas sobre precos, discriminacdo, validade de patentes ou reivindicagdes de
essencialidade.28

— Assimetrias de informacdes técnicas: muitas PMEs ndo possuem conhecimentos técnicos na
tecnologia e nas normas para verificar se as supostas PEN sdo reais e validas, especialmente quando
a PME nao consegue compartilhar detalhes das reivindicacdes feitas pelos titulares de PENs com os
fornecedores originais da PME.

— Assimetrias de posicao no mercado: as PMEs sdo muitas vezes inexperientes na determinagdo das
taxas de royalties FRAND em diferentes posi¢des ao longo da mesma cadeia de valor ou em outros
setores verticais da [oT. Para as PMEs, as disparidades de dimensado podem levar ao pagamento de
taxas de royalties discriminatoérias devido a incapacidade de avaliar com precisdo a sua posi¢do no
mercado em relacdo a acordos de licenciamento anteriores. Em muitos casos, pode acontecer de uma
PME se limitar a incorporar um componente normalizado no seu produto posterior, e podera ser
mais adequado e eficiente para o potencial licenciante solicitar uma licenga a um ator que seja mais
antigo no mercado, responsavel pela concepgio e comercializagdo da tecnologia relevante.

Estas questdes podem se manifestar, por exemplo, quando as PAE visam as PMEs por meio de “forum-
shopping” e “campanha” para extrair pagamentos de royalties sobre patentes que podem ou ndo ser
essenciais auma norma, o que muitas vezes exige anos de dispendiosos honoréarios advocaticios e litigios.
Tais despesas e esforcos sdo muitas vezes insustentaveis para as PMEs. Ndo sendo capazes de gastar
grandes quantidades de recursos em litigios na busca de defesas validas e de boa-fé, as PMEs podem ser
forcadas a se submeter a uma extensa reformulacio ou a se retirar completamente do mercado.

27 Uma Entidade de Afirmac&o de Patentes é uma pessoa ou empresa cujo modelo de negdcios depende da aquisicédo de
patentes ou direitos de patentes sem praticar a invenc¢éo patenteada para obter lucros sobre os royalties pagos pelas licencas
em seus portfdlios de patentes.

28 Erixon Fredrik & Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology, (2017),
European Centre for Int’l Political Econ. Policy Brief 2/2017, p. 8.
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Também nao é razoavel esperar que as PMEs que estdo desenvolvendo novos produtos abordem os
titulares de PENs enquanto o desenvolvimento estd em curso, para discutir novos casos de uso, a fim de
obter uma licenca de PEN; desta forma, o titular da PEN poderia procurar atuar como uma porta de
entrada para novas ideias e casos de uso. Este é particularmente o caso se os titulares de PENs puderem
controlar os prec¢os para novos casos de uso e, assim, distorcer os mercados posteriores. Os titulares de
PENs que forcam as empresas a obter uma licenca podem potencialmente utilizar o processo de
licenciamento como um meio de coletar informagdes sobre o desenvolvimento de novos produtos e novos
casos de uso, bem como para restringir a concorréncia em determinados mercados. Tal efeito ndo é do
interesse da inovacao e do avanco de novas tecnologias e eficiéncias nos mercados.

Em suma, existem muitas razdes para apoiar e proteger as PMEs e outros criadores de tecnologia
posterior que incorporam funcionalidades normalizadas nos seus dispositivos. No entanto, para permitir
plenamente estes mercados em expansdo, é necessario garantir que as empresas consolidadas nao
procurem cooptar valor que ndo criaram, procurando royalties com base no valor dos dispositivos
posteriores. Os titulares de PENs podem obter valores FRAND com base no licenciamento de
componentes normalizados, ou se os usudrios posteriores procurarem as suas préprias licengas,
concentrando as exigéncias de royalties apenas no valor das tecnologias patenteadas e nio procurando
compensacdo com base em valores que foram criados por terceiros.

5 Principios basicos para abordar as principais questdes de licenciamento
FRAND e de PENs: um contexto legal e factual

Agora que este CWA identificou algumas das leis, politicas e necessidades do mercado que apoiam e
fundamentam a promessa FRAND, passaremos a discussdo de praticas e principios especificos que
podem ser encontrados pelas partes envolvidas no licenciamento FRAND. Para cada uma dessas
questoes, apresentaremos os antecedentes, abordaremos exemplos da legislacdo relevante, conforme
possa ser aplicavel, e discutiremos abordagens e Principios Fundamentais para alcangar resolucdes
eficazes e justas.

5.1 O uso euso indevido de liminares e ameacas de liminares nas negocia¢cdes de PENs

Normalmente, se uma patente nao for uma PEN, o titular da patente pode livremente buscar ou executar
medida cautelar contra infragdo, sujeito as exigéncias legais ou equitativos aplicaveis sob as leis
nacionais. A capacidade de excluir outros do mercado pode servir, nesses casos, como um dos direitos
concedidos ao titular de uma patente.2?

No entanto, quando um titular de patente prometeu licenciar as suas patentes em condi¢des FRAND, a
situacdo é diferente. Ao fazer uma promessa FRAND, o titular da patente concorda expressamente em
buscar o licenciamento, e nao a exclusdo do mercado. Em outras palavras, ao assumir um compromisso
FRAND, o titular da patente concorda voluntariamente em apoiar a promulgacao da norma por meio de
licenciamento a terceiros, em vez de procurar restringir a utilizacdo da norma eliminando alguns
participantes no mercado por meio de medidas cautelares. Embora um compromisso FRAND ndo
implique que o titular de uma PEN tenha renunciado ao seu direito de fazer valer as suas patentes contra
a utilizacdo nao licenciada, solicitar uma liminar contra uma parte de quem a compensa¢do FRAND pode

2 E claro que, mesmo em tais situagdes de patentes que “ndo sdo PENs”, a medida cautelar estd sujeita as exigéncias

europeias de que uma medida cautelar seja equitativa e proporcional. Consulte Diretiva 2004/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, art. 111, JO (L
157) de 30.4.2004, p. 45, 61 (Diretiva 2004/48/CE). Autoridade semelhante e limitaces ao uso de medidas cautelares em
situacOes de patentes que nao sdao PENs também podem ser aplicadas internacionalmente. Consulte, por exemplo, eBay
Inc. v. MercExchange, LLC, 547 US 388, 391 (2006) (para medida cautelar “o requerente deve demonstrar: (1) que sofreu
um dano irreparavel; (2) que as solugdes disponiveis na lei, como danos monetarios, sdo inadequadas
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ser obtida seria incompativel com o compromisso.30

A utilizacdo de processos de liminares de facto, tais como os processos de “apreensdo aduaneira” de
algumas jurisdicoes para apreender produtos supostamente infratores, é igualmente contrario ao
compromisso FRAND e indevido na maioria das circunstancias. Da mesma forma, reconhece-se que, em
algumas jurisdicdes, as questdes de infracdo podem ser levantadas como questdes criminais. Os pedidos
dos titulares de PENs para instigar ou solicitar processos criminais contra individuos em empresas ou
supostos infratores de PENs também devem ser vistos de forma semelhante as exigéncias de liminares e
recebidos com grande ceticismo (por exemplo, podem ser usados por alguns titulares de PENs para
aumentar a “alavancagem” para forcar um resultado que ndo seja FRAND). Em geral, e conforme discutido
abaixo, quando a compensa¢do FRAND pode ser obtida de um potencial licenciado, o uso de liminares,
liminares de facto, processos criminais ou outras técnicas que ndo sejam direcionadas a adjudicagdo de
taxas FRAND raramente ou nunca sido apropriadas. Esses processos de “tatica de intimidacdo” podem ser
particularmente indevidos quando, por exemplo, ainda nao houve uma decisdo judicial por violagdo da
PEN no pais em que o processo de facto é solicitado, ou quando existem processos de invalidez pendentes
relativos a suposta PEN ou seus familiares.

A possibilidade de atraso na PEN, por meio de liminares ou processos de facto semelhantes, é uma
preocupacdo significativa para a normalizacdo e levanta questdes importantes para a supervisdo do
direito da concorréncia. Isto foi reconhecido por muitas jurisdigdes internacionais.3! Da mesma forma,
deve-se notar que mesmo a busca (ou ameacas de busca) de medida cautelar pode levar a a¢des injustas,
resultados que ndo sdo FRAND. Como observou uma agéncia, “[a] ameaga de exclusdo de um mercado é
uma arma poderosa que pode permitir ao proprietario de uma patente atrasar os implementadores de
uma norma. Limitar esta ameaga reduz a possibilidade de um titular de patente tirar vantagem da
inclusdo da sua patente em uma norma para se envolver em retencdo de patente e oferece conforto aos
implementadores no desenvolvimento dos seus produtos.”32

Existem duas questdes principais a considerar na avaliagdo do efeito FRAND na disponibilidade de
liminares:

para compensar esse dano; (3) que, considerando o equilibrio das dificuldades entre o requerente e o réu, uma solucéo de
equidade ¢ garantida; e (4) que o interesse publico ndo seria prejudicado por uma liminar permanente”).

30 Exigir que um titular de PEN cumpra as suas obrigacdes FRAND, néo restringindo o acesso ao mercado, nédo é de
forma alguma um meio de “licenciamento compulsério”. Pelo contrario, trata-se simplesmente do cumprimento das
obrigagdes que um titular de PEN aceitou voluntariamente (ou seja, sem compulsdo) como parte do processo de
normalizagdo.

8L Consulte, por exemplo, Diretrizes Horizontais da CE, nota 12 supra, par. 287 (“Os compromissos FRAND podem
impedir que os titulares de DPIs dificultem a implementacdo de uma norma, recusando a licenga ou solicitando taxas
injustas ou ndo razoaveis (em outras palavras, taxas excessivas) depois que o setor tenha ficado preso a norma ou cobrando
taxas de royalties discriminatérias.”); U.S. Dep’t of Justice & Fed. Trade Comm’n, Antitrust Enforcement and Intellectual
Property Rights: Promoting Innovation and Competition 33-57 (2007),
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-
enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-
federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf (que discute em detalhes abordagens
projetadas para combater a retencdo de patentes, incluindo politicas de divulgacdo de PENs e compromissos FRAND);
Ericsson, 773 F.3d em 1209 (que reconhece a retengdo de patentes e o acimulo de royalties como dois problemas “que
poderiam inibir a adogdo generalizada da norma”); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., n.° C10-1823JLR, 2013 WL
2111217, em *20 (W.D. Wash. 25 de abril de 2013) (que orienta as partes que negociam taxas RAND a “considerar outros
titulares de PENs e a taxa de royalties que cada um desses titulares de patentes poderia buscar do implementador com base
na importancia dessas outras patentes para a norma e para os produtos do implementador”).

2 US Dep’t of Justice, IEEE Business Review Letter, em 9 (2 de fevereiro de 2015),
https://www.justice.gov/atr/response-institute- electrical-and-electronics-engineers-incorporated.
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— Quais sdo as excegdes, se houver, a restricdo geral FRAND sobre liminares; e
— Como sdo tratadas as reivindica¢des ou ameacas de pedidos de liminares.

Ao considerar a fungdo e o propdsito da promessa FRAND, estas questdes ganham mais clareza.

Como ponto de partida, precisamos considerar (e, até certo ponto, separar) duas questdes juridicas
relacionadas: (1) a aplicagdo da promessa FRAND (por exemplo, como um contrato), e (2) a aplicagio das
proibicdes do direito da concorréncia onde o FRAND for violado. Embora ambos os cendrios estejam
relacionados, cada um tem as suas particularidades e pode levar a conclusdes diferentes (embora muitas
vezes complementares).

Do ponto de vista contratual, a promessa de licenga FRAND é incompativel com a exclusdao do mercado.
0 compromisso FRAND funciona como uma contrapartida: o compromisso FRAND limita a afirmacdo dos
direitos de patente do titular da patente, mas, em troca, o titular da patente, como resultado da
promulgacdo da norma, obtém a capacidade de solicitar taxas de licenciamento razoaveis para um
conjunto muito maior de potenciais licenciados. Mas e se o titular da patente ndo puder recuperar a
compensacao do potencial licenciado? Por exemplo, e se o potencial licenciado estiver em faléncia, mas
tentar continuar a vender produtos infratores sem pagar ao titular da patente quaisquer taxas de
licenciamento? Nesse caso, o titular da patente pode ficar sem recurso para obter as suas taxas de
licenciamento razoaveis e, por esta razdo, pode potencialmente ser justificado ao titular da patente, sob
tais circunstancias extraordinarias, procurar uma medida cautelar.

Na Europa, sdo necessarias consideracgoes de equidade e proporcionalidade sempre que um tribunal se
depara com um pedido de medida cautelar, e essas consideracdes sdo particularmente relevantes quando
a patente é uma suposta PEN.33 Por esta razdo, a recente Comunicacdo da Comissdo Europeia a respeito
de PENs salientou a importancia de garantir que as liminares estejam sujeitas a consideracoes de
proporcionalidade: “Dado o amplo impacto que uma liminar pode ter nas empresas, nos consumidores e
no interesse publico, especialmente no contexto da economia digitalizada, a avaliacdo da
proporcionalidade deve ser feita cuidadosamente, caso a caso.”3* No entanto, os tribunais europeus ainda
nio desenvolveram uma jurisprudéncia extensa que aborde as situagdes em que o uso de liminares pode
violar a promessa de licenciamento FRAND enquanto promessa. Em vez disso, grande parte da legislacao
europeia sobre esta questdo centrou-se em situacdes em que o uso de liminares pode violar as leis
europeias da concorréncia. Conforme discutido abaixo, esta questdo relacionada, embora diferente, foi
objeto de uma decisdo do Tribunal de Justica Europeu (TJE), bem como da Comissao Europeia em uma
acdo de aplicacio da lei da concorréncia.

Em outras jurisdi¢cdes, uma analise equitativa dos interesses do titular da patente e do licenciado pode
servir para restringir as liminares de PENs na maioria dos casos, ao mesmo tempo que permite
potencialmente liminares nos raros casos em que o titular da patente ndo tem outro recurso para obter
compensacido FRAND. Por exemplo, nos Estados Unidos, a disponibilidade de liminares é abordada no
ambito da norma eBay da Suprema Corte dos EUA, que requer a ponderagao de quatro fatores equitativos
antes que uma liminar possa estar disponivel.35 Ao considerar a disponibilidade de liminares para PENs
oneradas por FRAND, os tribunais dos EUA decidiram que, embora as liminares nao sejam proibidas em
todos os casos de PENs, a promessa FRAND de licenciar implica que os fatores eBay, como se 0s recursos

33 Diretiva 2004/48/CE, supra, na nota 30.
3 Comunicacéo da CE a respeito de PENS, supra, na nota 17, secdo 3.2.

% Consulte, por exemplo, eBay Inc. v. MercExchange, LLC., 547 US 388, 391 (2006) (para medida cautelar “o requerente
deve demonstrar: (1) que sofreu um dano irreparavel; (2) que as solugdes disponiveis na lei, como danos monetarios, sdo
inadequadas para compensar esse dano; (3) que, considerando o equilibrio de dificuldades entre o requerente e o réu, uma
solucdo de equidade ¢ garantida; e (4) que o interesse publico ndo seria prejudicado por uma liminar permanente”).
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legais (por exemplo, a disponibilidade de danos monetarios ou compensacdo semelhante ao titular

da patente), provavelmente ndo apoiardo uma liminar para questées de PENs.3¢ Como observaram os
tribunais dos EUA, “[um] titular de patente sujeito a compromissos FRAND pode ter dificuldade em
estabelecer danos irreparaveis”, de modo que uma liminar muitas vezes ndo estara disponivel.37 Na
pratica, ndo parece que algum tribunal dos EUA concedeu uma liminar sobre uma PEN onerada por
FRAND em pelo menos uma década ou mais.38

Na decisdo do caso Huawei v. ZTE, o TJE estabeleceu um resumo de comportamentos que podem ser
seguidos para demonstrar a “voluntariedade” de boa-fé do proprietario da patente e do licenciado para
negociar uma licenca.3° O TJE considerou que pode constituir uma viola¢do do direito da concorréncia o
fato de um titular de patente solicitar uma liminar contra um licenciado que tenha demonstrado a sua
vontade de boa-fé em negociar uma licenca FRAND. Nesses casos, o titular da patente nao tera direito a
exclusdo do mercado. No entanto, quando o titular da patente age de boa-fé e fornece determinadas
informacdes e materiais necessarios, mas o potencial licenciado nido retribui com o seu proéprio
comportamento, demonstrando voluntariedade de negociar uma licenga, o titular da patente nao pode
estar a agir em violacdo das leis da concorréncia ao buscar uma liminar. A possibilidade de aplicagdo de
outras restricdes a conduta do titular da patente (por exemplo, com base na linguagem ou na
aplicabilidade contratual privada da promessa FRAND) ndo foi abordada pelo TJE.

Preocupacdes semelhantes em matéria de direito da concorréncia em relacdo a pedidos de liminares
foram levantados na decisdo da Comissdo Europeia no caso Motorola.*® Nessa decisdo, a Comissdo
Europeia concluiu que o fato de um titular de uma PEN solicitar uma liminar baseada em uma patente
alema contra um licenciado que tivesse declarado a sua vontade de celebrar uma licenca para utilizacao
das patentes alemas do titular da patente, sujeito a revisdo das taxas FRAND pelos tribunais alemaes,
constituiu uma violagao das leis da concorréncia.#! A Comissdo sustentou ainda que as alega¢des de que
o potencial licenciado era historicamente “nio voluntario” eram irrelevantes para a manutengao continua
de uma reivindicagdo para uma liminar apé6s a data da contraproposta do licenciado para uma licenca
para as patentes alemas.*2

3% Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (o compromisso RAND pode dificultar para o
requerente estabelecer fatores eBay, como danos irreparaveis).

37 1d; consulte também a Third Party United States Federal Trade Commission's Statement on the Public Interest em 1,
In re Certain Wireless Commc 'n Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof,
Inv. No. 337-TA-745, (Int’l Trade Comm’n 6 de junho de 2012), www.ftc. gov/0s/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf (“[a
ameaca de medida cautelar] em questdes envolvendo PENs oneradas por RAND, onde a violagdo € baseada na
implementacdo de tecnologia normalizada, tem o potencial de causar danos substanciais & concorréncia dos EUA, aos
consumidores e inovagao.).

% No entanto, estas mesmas restricdes podem nao se aplicar as Acdes da Comissdo de Comércio Internacional dos EUA
(International Trade Commission, ITC), que ndo estdo sujeitas as exigéncias do caso eBay dos EUA. Pelo contrario, nas
acles da TIC dos EUA, as questdes relacionadas com as PENs séo frequentemente tratadas como questdes de interesse
publico. Mas, tal como acontece com os tribunais distritais dos EUA, houve poucas ou nenhuma liminar da ITC em casos
de PENSs.

3 C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp., [2015] E.C.R. 477.

40 Decisdo da Comissdo no processo AT.39985 — Motorola — Enforcement of GPRS Standard Essential Patents
C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014.

4L 1d. no preambulo 433 (que aborda o &mbito da contraoferta de licenca).

42 1d. no preAmbulo 441 (“A suposta ndo voluntariedade da Apple entre 2007 e 2010 ¢ irrelevante para efeitos da presente
decisdo, uma vez que ndo pode justificar a continuidade da procura e execucdo, por parte da Motorola, de uma liminar
contra a Apple na Alemanha com base na PEN Cudak GPRS apds 4 de outubro de 2011, data da Segunda Oferta do Orange
Book.”).
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Em suma, quer a obrigacdo FRAND seja tratada como uma promessa vinculativa por parte do titular da
patente, ou alternativamente como uma questdo de direito da concorréncia, existe um consenso
significativo de que o FRAND restringe a disponibilidade e a adequac¢do da medida cautelar. Dado que o
FRAND foi concebido para evitar a exclusido do mercado, tal exclusdo pareceria indevida, exceto nos
raros casos em que a compensacao FRAND ndo possa ser obtida por meio de negociacdes ou, em caso de
litigio, por meio dos tribunais. Como a Comissao declarou no caso Motorola, “[a] esséncia do compromisso
de licenciar nos termos e condigdes FRAND é um reconhecimento, por parte de um titular de PEN, de
que, dada a finalidade do processo de normalizag¢do, as suas

patentes essenciais serao licenciadas em troca de remuneracdo FRAND.”43 Esta esséncia e propoésito sao
normalmente prejudicados pela exclusao do mercado.

Por um lado, alguns titulares de PENs alegam que medidas cautelares poderiam ser usadas para dissuadir
comportamentos de ma-fé por parte de potenciais licenciados. Mas as abordagens juridicas que utilizam
a solucdo mais extrema possivel (neste caso, a exclusdo do mercado) também podem acabar por impedir
negociacdes de boa-fé e dissuadir outros comportamentos de boa-fé que, em vez disso, deveriam ser
apoiados. Em outras palavras, no contexto das PENs oneradas por FRAND, onde estdo disponiveis e sdo
suficientes solu¢des monetarias ou similares, as medidas inibitérias (ou processos inibitorios de facto
semelhantes) ndo sdo necessarias e podem ter efeitos negativos graves sobre o comportamento do
mercado. Além disso, pelo menos na maioria das jurisdicdes, ja existem varios instrumentos legais para
desencorajar comportamentos de ma-fé por parte de qualquer uma das partes, sem recurso a liminares.
Por exemplo, os tribunais podem conceder juros e outros custos associados a qualquer atraso nas
negociacoes de licenciamento. Da mesma forma, ao constatar uma infracao intencional, os tribunais de
algumas jurisdi¢des podem sancionar tal conduta, por exemplo, impondo taxas adicionais por infracdo
de ma-fé. Existem outras abordagens disponiveis para compensar os titulares de patentes e impedir
comportamentos de ma-fé de qualquer uma das partes, como a concessao de honorarios advocaticios,
custas ou outra compensacgdo razoavel a uma parte vencedora. Estas ferramentas legais e monetarias, e
ndo a ameacga pesada de exclusdo do mercado, estdo prontamente disponiveis aos tribunais e agéncias,
se necessario, para dissuadir comportamentos de ma-fé, sem afetar também comportamentos positivos,
como a afirmacdo de boa-fé de defesas legais.

Na verdade, ao avaliar as alega¢des do suposto atraso de um licenciado durante as negociagdes, um
tribunal esclareceu recentemente que tais acdes podem ser totalmente remediadas por estes tipos de
solucdes ordenadas pelo tribunal. Além disso, como observou o tribunal, as preocupa¢des com o mau
comportamento do licenciado sdo questdes monetarias de natureza diferente das preocupagdes do
direito da concorréncia associadas ao atraso de patentes.*4

Por fim, e como ja foi referido, mesmo ameacas de medidas cautelares podem servir como uma forma de
impedimento, distorcendo a alavancagem e os resultados das negociacdes.*> Como tal, as ameacas de
medidas cautelares (ou processos de facto semelhantes) podem, elas proprias, apoiar reivindicacdes de

4 1d. no preambulo 492.

4 Inre Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig., MDL Dkt. N.° 2303, 2013 WL 5593609, em *11 (N.D. Ill. 3 de outubro de
2013) (“[O] tribunal ndo esta convencido de que a retencdo reversa seja uma preocupacao significativa em geral, pois néo
¢ exclusiva das patentes essenciais as normas. As tentativas de fazer valer qualquer patente envolvem o risco de que o
suposto infrator opte por contestar alguma questdo na justiga, forcando o titular da patente a envolver-se em litigios
dispendiosos. A questdo de saber se uma oferta de licenga cumpre a obrigacdo RAND apenas da as partes mais uma questao
potencial para contestacdo. Quando as partes discordam sobre uma taxa RAND, elas podem litigar a questao, assim como
podem litigar qualquer questao relacionada a responsabilidade por infracdo.”).

% US Dep’t of Justice, IEEE Business Review Letter, em 9 (2 de fevereiro de 2015),
https://www.justice.gov/atr/response-institute- electrical-and-electronics-engineers-incorporated.
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viola¢do da obrigacdo FRAND ou de violagdes do direito da concorréncia.*6
Assim, e por todas estas razoes:

Principio Fundamental 1: um titular de PEN FRAND ndo deve ameagar, solicitar ou executar uma liminar
(ou processos semelhantes de exclusdo de facto), exceto em circunstdncias excepcionais e apenas quando a
compensacdo FRAND ndo puder ser tratada através de adjudicacdo, por exemplo, falta de jurisdicdo ou
faléncia. As partes devem procurar negociar os termos FRAND sem qualquer alavancagem injusta de “hold
up” associada a liminares ou outros processos de facto de exclusdo de mercado.

5.2 Licengas para qualquer licenciado voluntario

Outra questdo importante a considerar na avaliagdo das praticas de licenciamento FRAND é quem tem
direito a receber uma licenca FRAND. A primeira vista, a promessa FRAND nio restringe o licenciamento
a qualquer subgrupo especifico, mas é aplicavel a todos os potenciais licenciados. Em vez disso, um
compromisso FRAND é um compromisso de licenciar qualquer potencial licenciado que procure uma
licenga.

N3io se trata apenas de uma questdo contratual, mas também pode ser exigido pelas leis de concorréncia
e antitruste. Se um titular de patentes pudesse “escolher” potenciais licenciados, entido poderia controlar
quem tem ou ndo sucesso no mercado. Tais comportamentos nido parecem necessarios para validar os
interesses comerciais legitimos dos proprietarios de PENs, embora possam prejudicar significativamente
os interesses de licenciamento FRAND para empresas que utilizam tecnologias normalizadas e
consumidores que dependem dessas tecnologias.

Por exemplo, as Diretivas do ETSI estabelecem expressamente que todos os membros e terceiros tém o
direito, ao abrigo da Politica de DPI do ETSI, “a receber licengas em termos e condi¢des justos, razoaveis
e ndo discriminatérios no que diz respeito a uma norma”.4” Como observou a Comissdo Europeia:

A fim de garantir o acesso efetivo a norma, a politica de DPI necessitaria exigir que os participantes que
pretendam que os seus DPI sejam incluidos na norma apresentem um compromisso irrevogdvel, por escrito,
de se oferecerem para licenciar os seus direitos essenciais de DPI a todos os terceiros em condicées justas,
razodveis e ndo discriminatorias. [...] Os compromissos FRAND podem impedir que os titulares de DPIs
dificultem a implementagdo de uma norma, recusando a licenga... depois que o setor tenha ficado preso a
norma...A8

Esta abordagem foi apoiada pelo TJE, quando observou que as empresas que se comprometeram a
oferecer licencas FRAND criaram “expectativas legitimas por parte de terceiros” de que uma licenga seria
concedida, e esta afirmacdo foi recentemente reiterada na Comunicagdo da Comissdo a respeito de
PENs.#9 Os tribunais europeus também constataram uma discriminacdo inerente a escolha do titular de
uma PEN de ndo oferecer licengas a alguns participantes da cadeia de suprimentos, limitando a
disponibilidade de liminares contra clientes de atividades apds a produgao.5°

Os tribunais dos Estados Unidos e de outras jurisdicdes internacionais também concluiram que a
obrigacdo FRAND ndo pode ser conciliada com recusas de licencga a alguns participantes no mercado. Por
exemplo, uma decisdo recente de um tribunal federal dos EUA concluiu que “a politica de DPIs do ETS],
de fato, afirma claramente que qualquer licenciado voluntario tem o direito de licenciar a propriedade

4 U.S. Fed. Trade Comm’n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 de
julho de 2013) (que restringe ameagas de liminares durante o processo de negociagdo) disponivel em
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf.

47 Diretivas ETSI, Guia sobre Direitos de Propriedade Intelectual, na Sec¢éo 1.4.

48 Diretrizes Horizontais da CE, supra, nota 12, paragrafos 285-287; consulte também Diretrizes de Transferéncia de
Tecnologia da CE, supra, nota 19, par. 261.

4 C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp., [2015] E.C.R. 477, par. 53; consulte também Comunicacdo da CE a respeito
de PENS, supra, nota 17, nota de rodapé 30.

%0 LG Dusseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, disponivel em
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O 81 17 Urteil 20180711.html.
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intelectual [de um declarante de PEN] a uma taxa FRAND.5! Ou, como declarou outro tribunal de apelacao
dos EUA, “[p]ara mitigar o risco de um titular de PEN extrair mais do que o valor justo de sua tecnologia
patenteada, muitos SDO exigem que os titulares de PENs concordem em licenciar suas patentes em
termos ‘razoaveis e nao discriminatorios’ ou ‘RAND’. Sob estes acordos, um titular de PEN ndo pode
recusar uma licenc¢a a um fabricante que se comprometa a pagar a taxa RAND.”52 Um Tribunal Distrital
dos Estados Unidos, ao tratar de reivindicacdes contratuais e de direito da concorréncia, considerou que,
como questdo legal, uma promessa FRAND obriga o proprietario da PEN a licenciar suas patentes para
empresas que buscam uma licenga, incluindo fornecedores de componentes, e que

tal exigéncia é consistente com as praticas histdéricas do setor.53 Da mesma forma, as agéncias de
concorréncia dos EUA apoiaram esta abordagem nas suas ac¢des oficiais de resolucdo de casos
pendentes.5*

Ao descrever a Politica de DPIs do ETSI, o Diretor-Geral do ETSI, que supervisionou o seu
desenvolvimento, Karl-Heinz Rosenbrock, descreveu em detalhes como e por que o ETSI adotou sua
politica de exigir licenciamento para qualquer pessoa que solicite uma licenca e esteja disposta a pagar
uma taxa FRAND.55 Como afirma Rosenbrock, “[a] Politica de DPIs do ETSI permite que cada empresa que
solicite uma licenga obtenha uma, independentemente de onde o potencial licenciado se encontra na
cadeia de producio e de o potencial licenciado estar ativo antes ou apés a producio.” Como o Sr.
Rosenbrock cataloga posteriormente, esta voluntariedade em licenciar em todos os niveis de
suprimentos é consistente com praticas histdricas entre empresas que tém a tradicao de oferecer licencas
para tecnologias de PENs.56

Nos ultimos anos, algumas empresas anunciaram um suposto direito de recusar licencas a algumas
empresas da cadeia de suprimentos, normalmente empresas a nivel de componentes ou médulos que
estdo mais familiarizadas com as tecnologias normalizadas. Tais recusas de licen¢a sdo problematicas por
uma série de razoes e podem, em ultima andlise, levar a cobrancga de royalties superiores ao FRAND a
empresas apds a producdo com base no valor e nas caracteristicas que essas préprias empresas criam.

Em contrapartida, existem razdes claras e convincentes pelas quais uma abordagem de licenciamento
centrada nas empresas antes da producdo pode, dependendo das circunstancias especificas, criar
processos de licenciamento mais eficientes e mais justos. Do ponto de vista da eficiéncia, em muitos

51 Encomende Den. Anti-Suit Inj. em 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc., Caso n.° 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal.
7 de setembro de 2017), ECF n° 141.

52 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F. 3d 1024, 1031 (92 Cir. 2015).

8 Fed. Trade Comm’n v. Qualcomm Inc., No. 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 em *12-13 (N.D. Cal. 6 de
novembro de 2018) (“Se um titular de PEN pudesse discriminar fornecedores de chips de modem, um titular de PEN
poderia incorporar sua tecnologia em uma norma celular e impedir que outros fornecedores de chips de modem os vendam
a produtores de aparelhos celulares. Tal discriminagdo permitiria ao titular da PEN alcancar um monopdlio no mercado de
chips de modem e limitar as implementagdes concorrentes desses componentes....”") (citagdes internas omitidas).

% U.S. Fed. Trade Comm'n, Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 de
julho de 2013) (“Ao assumir um compromisso FRAND, um titular de PEN opta voluntariamente por licenciar suas PENs
para todos os implementadores da norma em termos justos e razoaveis.”) disponivel em
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf.

% Karl Heinz Rosenbrock, Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy (3 de novembro de 2017),
disponivel em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894; Karl Heinz Rosenbrock, Why the ETSI IPR
Policy Requires Licensing to All, http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-
Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf.

% Consulte, por exemplo, Countercls. & Affirmative Defense { 53, Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., No. 05-3350
(MLC) (JJH) 2008 WL 2140801 (D.N.J. de 29 de fevereiro de 2008) (“A Qualcomm, que possui uma grande parte da
propriedade intelectual que cobre a tecnologia CDMA, opera um modelo de licenciamento prd-competitivo, no qual oferece
licencas em condicdes justas, razoaveis e nao discriminatorias a qualquer empresa interessada.").
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setores pode haver apenas alguns fornecedores de componentes em conformidade com as normas, em
comparacdo com centenas ou milhares de empresas apds a producdo que utilizam esses produtos. Ao
licenciar esses poucos fornecedores, o proprietario de uma patente podera licenciar com eficiéncia uma
grande parte do setor. Do ponto de vista da equidade, muitas vezes os fornecedores antes da produgio
tém mais informacoes e experiéncia relativamente a norma e suas diversas tecnologias. As empresas apds
a producdo, por outro lado, podem adotar uma abordagem mais “pronta para o uso”, adquirindo
componentes normalizados que podem ser facilmente incorporados nos dispositivos apés a produgdo
que fabricam e vendem. Nessas circunstincias, uma empresa apds a producdo pode estar
substancialmente menos preparada para avaliar a suposta essencialidade ou validade das patentes em
questdo, ou para avaliar os termos de licenciamento FRAND apropriados.

Assim, e por todas estas razoes:

Principio Fundamental 2: uma licenca FRAND deve ser disponibilizada a qualquer pessoa que queira
implementar a norma relevante. Recusar-se a licenciar alguns implementadores é a antitese da promessa
FRAND. Em muitos casos, o licenciamento de atividades antes da produgdo pode criar eficiéncias
significativas que beneficiam o titular da patente, o licenciado e o setor.

5.3 Metodologias de avaliacao FRAND

As PENs devem ser avaliadas com base em seus proprios méritos técnicos e escopo, e ndo com base em
valores ou usos posteriores. Embora os termos e valores de licenciamento especificos devam sempre ser
determinados caso a caso, tendo em conta os fatos e circunstancias particulares das partes, existem
algumas abordagens metodoldgicas claras para a avaliacdo FRAND que foram reconhecidas pela
Comissdo Europeia, bem como pelos tribunais. Nesta subsecdo abordaremos estas abordagens
metodoldgicas conforme anunciadas pelas diversas autoridades, enfatizando, ao mesmo tempo, que as
partes devem sempre exercer o seu proprio julgamento independente (em consulta com os seus préprios
advogados e outros consultores) na avaliacdo de questdes de avaliacdo.

Em uma orientagdo recente sobre metodologias de royalties, a Comissdo Europeia declarou:

[O]s seguintes principios de avaliacdo de PI devem ser levados em consideracio [na avaliacdo dos termos
e condi¢des FRAND]:

— Os termos de licenciamento devem ter uma relagdo clara com o valor econémico da tecnologia
patenteada. Esse valor deve se concentrar principalmente na prépria tecnologia e, em principio, ndo
deve abranger qualquer elemento resultante da decisdo de incluir a tecnologia na norma. Nos casos
em que a tecnologia é desenvolvida principalmente para a norma e tem pouco valor de mercado fora
da norma, devem ser considerados métodos de avaliacdo alternativos, tais como a importancia
relativa da tecnologia na norma em comparag¢do com outras contribui¢ées na norma.

— Determinar um valor FRAND deveria exigir que se levasse em conta o valor agregado atual da
tecnologia patenteada.5” Esse valor devera ser independente do sucesso comercial do produto que
ndo esteja relacionado com a tecnologia patenteada.

— Aavaliagdo FRAND devera assegurar incentivos continuos para que os titulares de PENs contribuam
com a sua melhor tecnologia disponivel para as normas.

— Por fim, para evitar o acimulo de royalties, ao definir um valor FRAND, uma PEN individual ndo pode
ser considerada isoladamente. As partes precisam levar em conta uma taxa agregada razoavel para

5 Segundo o Comunicado a respeito de PENs: “O valor presente é o valor descontado ao momento da celebracio do

contrato de licenca. Permitir descontos ao longo do tempo é importante no contexto de acordos de licenciamento que duram
varios anos em ambientes de negdcios as vezes tecnologicamente rapidos.” Comunicagdo da CE a respeito de PENS, supra,
na nota 17, se¢éo 2.1 n.29.
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a norma, avaliando o valor agregado global da tecnologia. []>8

Tomando cada um destes pontos por vez, podem ser feitas as seguintes observacdes relativamente a
abordagem da Comissdo: (1) as PENs devem ser avaliadas pelos seus proprios méritos técnicos e ndo
pelos méritos da norma ou das tecnologias posteriores; (2) O valor da PEN nao deve estar vinculado ao
sucesso de mercado (por exemplo, preco de venda, sistema operacional, marca ou funcionalidade
adicional) de um produto multicomponente para o usudrio final e deve levar em conta os declinios como
uma idade da norma; (3) a avaliacao de PENs usando essas abordagens honra os interesses do titular da
patente na obtencdo de uma compensacao razoavel, e (4) as taxas FRAND para qualquer PEN especifica
devem levar em conta o acimulo de royalties (ou seja, ser definidas tendo em vista o royalty agregado
razoavel para todas as PENs aplicaveis a norma) e o perfil de expiracdo de patentes de PENs dentro da
norma.

Ndo é de surpreender que estas abordagens aprovadas pela Comissdo se encaixem bem com as
abordagens adotadas pelos tribunais nacionais. Na Europa, o Tribunal Geral observou que as patentes
devem ser avaliadas com base no seu valor técnico intrinseco, ndo com base no valor agregado da
interoperabilidade proporcionado pela normaliza¢do.59

Em outros lugares, as exigéncias estabelecidas na Comunicacdo a respeito de PENs sdo igualmente
significativas. "Como com todas as patentes, a taxa de royalties para PENs deve ser proporcional ao valor
da invengdo patenteada.”s0 Isto implica que os calculos de royalties ndo devem incluir o valor derivado
da decisdo de um SDO de incluir a tecnologia na norma; “[a]o lidar com PENSs... os royalties do titular da
patente devem ter como premissa o valor da caracteristica patenteada, e ndo qualquer valor agregado
pela adogdo da tecnologia patenteada pela norma.”¢! Ao definir royalties, € importante identificar a base
comum apropriada que seja “mais adequada para atribuir valor adequadamente a invencao [e] [e]ste
pode muitas vezes ser o menor componente identificavel que contenha a invencdo” ou que de outra forma
infrinja a patente relevante.52 Esta abordagem foi empregada para determinar que os royalties FRAND
devem ser baseados no componente infrator, que infringe as PENs relevantes e, portanto, rejeita os
argumentos de que os valores dos dispositivos finais, ou mesmo os valores da rede sem fio, devem ser
considerados.&3

Isto implica ainda que os royalties devem levar em conta um royalty global para a norma e, em seguida,

8 Id na secdo 2.1.

% Processo T-167/08, Microsoft Corp. v Comm’n [2012] E.C.R. 323, par. 138 (“a distingdio entre o valor estratégico € o
valor intrinseco das tecnologias abrangidas pela decisdo impugnada é uma premissa basica da avaliacdo da razoabilidade
de qualquer remuneragdo cobrada pela Microsoft por permitir acesso e uso de informagdes de interoperabilidade’); Decisao
da Comissdo de 12 de setembro de 2009, par. 66, Processo COMP/38.636 — Rambus,
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf (A Comissdo Europeia ndo aceitou os
compromissos propostos pela Rambus para resolver alegacfes de conduta enganosa em uma organizagdo de normalizacdo
até que a Rambus “esclareceu que os royalties serdo determinados com base no preco de um chip vendido individualmente
e ndo do produto final. Se forem incorporados a outros produtos, o prego individual do chip permanece determinante.”).

80 Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).
61 d.

62 Consulte U.S. Fed. Trade Comm’n, The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice and Remedies with

Competition 25 (2011).

8 Inre Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., MDL Dkt. .2303, 2013 WL 5593609, em *18 (N.D.lIll. 3 de outubro de
2013) (que rejeita os argumentos de que as taxas FRAND deveriam ser avaliadas com base no valor das tecnologias
posteriores e, em vez disso, concentrar-se nas margens de lucro dos chips Wi-Fi); consulte também GPNE Corp. v. Apple,
Inc., N.°12-CV- 02885-LHK, 2014 WL 1494247, em *13 (N.D. Cal. 16 de abril de 2014) (que mantém “como uma questao
legal que, para PENs de telecomunicagdes, “o processador de banda base é a menor unidade de pratica de patentes
vendaveis.”).
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avaliar a contribuicdo do titular da patente como uma parte dele.6* Por exemplo, um bom ponto de partida
para uma taxa de royalties adequada é a parcela pro rata do titular da PEN do ntimero total de PENs do
setor na norma ou normas incorporadas a um produto, bem como o nimero de PENs de uma norma que
expirou.®s Um outro beneficio desta abordagem é que o valor de uma PEN nao varia dependendo do tipo
de empresa que obtém a licenga, mas permanece focada no valor da tecnologia patenteada, sem procurar
incluir royalties baseados no valor agregado de recursos criados por terceiros.

Assim, e por todas estas razoes:

Principio Fundamental 3: as PENs devem ser avaliadas com base em seus proprios méritos técnicos e
escopo, e ndo com base em valores ou usos posteriores. Em muitos casos, isto implicard concentrar-se no
menor componente que infringe direta ou indiretamente a PEN, e ndo no produto final que incorpora
tecnologias adicionais. Conforme observado pela Comissdo Europeia, as avaliacdes de PENs “ndo devem
incluir qualquer elemento resultante da decisdo de incluir a tecnologia na norma”. Além disso, “ao definir
um valor FRAND, as partes precisam de ter em conta uma taxa agregada razodvel para a norma”. 66

5.4 Licenciamento de portfolio e tratamento de patentes contestadas

As patentes sempre foram vistas como ativos individuais e de natureza jurisdicional. A “agregacao” ou
“vinculacdo” de patentes entre si ou a outros ativos, por meio da qual um titular de patente se recusa a
conceder licencas para uma patente sem que o licenciado também concorde em comprar direitos sobre
outro ativo de propriedade do titular da patente, tem sido encarada com grande ceticismo por parte dos
tribunais e das autoridades da concorréncia. Esta mesma proposicdo tem sido aplicada em situagdes de
PENSs.6” Nenhuma parte deve ser forcada a obter uma licenca de portfélio. Em vez disso, onde ha disputas,
as leis tradicionais de patentes e os encargos permanecem aplicaveis.

Em uma situacao de PEN, em comparagdo com uma situacdo de uma patente que nao seja PEN, a inica
coisa que mudou é que o titular da patente reivindicou unilateralmente que a patente seja uma PEN. No
entanto, tais declaracdes unilaterais ndo implicam que o contetido da declaragdo ndo possa ou ndo deva
ser contestado; de acordo com estudos recentes encomendados pela Comissdo Europeia, entre 50% e
90% das PENs declaradas ndo sdo realmente essenciais a norma (ou seja, ndo sdo realmente PENs).68
Portanto, ndo é de todo surpreendente que, em muitos casos, um potencial licenciado possa contestar se
alguma parte de um portfélio seja essencial ou valida e se irrita com o pagamento de royalties por aquela
parte que é considerada, de boa fé, inaplicavel ao licenciado.

Quando existem litigios sobre determinadas patentes, o titular de uma PEN ndo pode forgar o licenciado

8 Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law, TCL Comm’n Tech. Holdings, Ltd. v.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, N.° SACV 14-341 (C.D. Cal. 21 de dezembro de 2017); In re. Innovatio IP Ventures,
2013 WL 5593609.

8 d.
% Comunicacéo da CE a respeito de PENS, supra, na nota 17, seces 2.1, 2.4.

67 Deciséo da Comissdo no processo AT.39985 — Motorola — Enforcement of GPRS Standard Essential Patents
C(2014) 2892 final, 29 de abril de 2014, predmbulo 386 (“No caso Der Griine Punkt — Duales System Deutschland
GmbH (“DSD”), os Tribunais da Unido consideraram que era abusivo para uma empresa dominante exigir o pagamento
de royalties pela utilizagcdo de uma marca quando o licenciado ndo estava efetivamente utilizando o servigo indicado pela
marca. Na mesma linha, neste caso, o pedido da Motorola de pagamentos de royalties pela utilizacdo pelo iPhone 4S de
PENSs que a Apple pode ndo estar infringindo, equivale a que a Motorola solicite 0 pagamento de royalties
potencialmente indevidos, sem que a Apple possa contestar tal violagdo.”); Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc.,
Civ. N.° 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, em *1 (D. Del. 13 de abril de 2016) (que nega a mogao para rejeitar
reivindicagdes antitruste onde o requerente alegou que o réu havia, entre outros, vinculado licencas PENs a licengas de
patentes ndo essenciais).

8 Consulte, em particular, a nota de rodapé 19 da Comunicagio da Comissdo a respeito de PENs, que indica que “[v]arios

estudos sobre varias tecnologias-chave sugerem que, quando rigorosamente testadas, apenas entre 10% e 50% das patentes
declaradas sdo essenciais (CRA, 2016 e IPlytics, 2017)”. Comunica¢do da CE a respeito de PENs, supra, na nota 17, se¢do
1.2.2n.19.
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a aceitar uma licenca de portfélio, ou procurar, por meio das suas reivindicacdes unilaterais de
essencialidade, alterar o 6nus da prova de modo que o licenciado tenha posteriormente de provar que a
patente ndo é aplicavel. Permitir que os titulares de PENs exijam (por exemplo, apenas oferecam) uma
licenca de portfélio de um potencial licenciado permitiria ao titular da PEN explorar o poder de mercado
que foi conferido pela inclusdo de sua(s) patente(s) na norma, e extrair termos e condi¢des que ndo sao
FRAND. Os titulares de PENs podem, por exemplo, procurar agrupar um grande nimero de patentes de
“ma qualidade” (por exemplo, patentes que, se fossem examinadas detalhadamente em negociacdes ou
em uma adjudicagdo, ndo seriam consideradas validas, infringidas ou essenciais, ou seja, ndo se tratam
de PENs de verdade) com um pequeno numero de patentes de “alta qualidade”, de forma a aumentar a
percepcao do tamanho do portfélio e, assim, aumentar indevidamente os custos de licenciamento, em
detrimento de todo o ecossistema e, eventualmente, do consumidor.

Em vez disso, de acordo com as autoridades estabelecidas, a politica publica exige que os potenciais
licenciados ndo apenas sejam autorizados, mas encorajados, a contestar patentes de boa-fé. Por exemplo,
a Suprema Corte dos Estados Unidos enfatizou que existe um “importante interesse publico” nas
contestagcdes de patentes porque “[s]e [as contestagdes] sdo silenciadas, o publico pode ser
continuamente obrigado a pagar tributo ao [titular da patente] sem necessidade ou justificativa.”¢? Da
mesma forma, advertiu que “o titular de uma patente nao deve ser isolado da afirmagdo de defesas e,
portanto, autorizado a exigir royalties pela utilizacdo de uma ideia que ndo seja efetivamente patenteavel
ou que esteja fora do ambito do monopodlio de patentes....”7° Por razdes semelhantes, a Comissido Europeia
argumentou que nao deveria haver um “porto seguro” para clausulas de ndo contestagdo em contratos
de licencas.

Para evitar tais preocupacdes, o titular de uma PEN onerada por FRAND nao deve poder condicionar a
concessdo de uma licenca FRAND a PEN a exigéncia de que um implementador (i) obtenha licencas para
patentes que nio sejam essenciais a norma, que sejam invalidas ou nio infringidas pelo implementador,
ou que ja estejam licenciadas ou esgotadas; ou (ii) conceda licenga as patentes do implementador que nao
sejam essenciais a norma. Isto inclui situagdes em que as partes contestam se as patentes sdo
validas/violadas/essenciais. Um titular de patente ndo pode simplesmente reivindicar unilateralmente
que todas as suas patentes sao PENs e depois forcar um potencial licenciado a pagar pelas licencas de
todas elas como condi¢do para licenciar qualquer uma delas.

Tal como referido acima, estudos da Comissdo Europeia mostram que entre 50% e 90% das PENs
declaradas nio sdo efetivamente PENs. Portanto, ndo se deve presumir que uma licenca para uma
determinada patente seja necessaria simplesmente porque o proprietario da patente afirma que a
patente é uma PEN, e um suposto licenciado ndo pode ser obrigado a aceitar uma licenca de portfélio para
todas as patentes (incluindo patentes contestadas), a menos que seja determinado que o licenciado
realmente precisa de uma licenca para as patentes contestadas especificas contidas nele. Declarar uma
patente como PEN ndo altera o 6nus da prova relevante, nem impacta os direitos do potencial licenciado
de fazer reivindicagoes e defesas. Segue-se, e as autoridades da concorréncia observaram expressamente,
que contestar patentes com base no mérito, por exemplo, em termos de invalidez, nio infracdo e/ou
esgotamento, ndo torna um potencial licenciado “ndo voluntario”.”t

Da mesma forma, um titular de PEN ndo pode exigir que um implementador conceda uma licenca para
patentes que possa deter e que ndo sejam essenciais a norma, como condi¢do para conceder uma licenga
FRAND a PEN. No caso Motorola,’2 por exemplo, a Comissdo Europeia considerou que fazé-lo pode

8 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 670 (1969).
0 Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313, 349-50 (1971).

L Consulte Decisdo e Ordem, em 8, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Dkt. N.° C-4410 (F.T.C. 23 de julho de
2013http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm (“contestar a validade, o valor, a violagdo ou a essencialidade de
uma suposta violagao da patente FRAND nao” torna um implementador da norma um “licenciado ndo voluntario™).

2 Decisdo da Comissdo, Processo COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility, C(2012) 1068, 12.2.2012,
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_ 20120213 20310 _2277480_EN.pdf.
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levantar preocupacdes antitruste significativas.’3

Podera ser necessaria especial cautela em relagdo aos pools de patentes, em especial quando protegem
patentes invalidas, pois podem obrigar os licenciados a pagar royalties mais elevados e impedir a
inovacdo no dominio abrangido por uma patente invalida.”* Da mesma forma, quando um titular de PEN
oferece licencas por meio de um pool, devera manter a capacidade de licenciar essas PEN diretamente
também. Em outras palavras, a oferta de licengas apenas por meio de um pool de patentes ndo deve ser
considerada como cumprindo suficientemente a obrigacdo de licenciamento FRAND do titular da PEN.
Em alguns casos, um potencial licenciado pode ja ter direitos de licenca para algumas das patentes
incluidas no pool (seja diretamente ou em virtude de licencas detidas por fornecedores ou clientes), e é
importante que os pools divulguem prontamente informacdes relativas a essas licencas e ajustem os
precos de forma a abordar quaisquer licencas existentes.

Podem surgir ocasides em que as partes negociam voluntariamente uma licenca de portfélio, mas nao
conseguem chegar a acordo sobre a aplicabilidade de uma determinada patente ou grupo de patentes.
Por exemplo, embora concordem que certas patentes no portfélio possam ser PENs reais para as quais é
necessaria uma licenca, podem discordar que outras patentes sejam relevantes para o licenciado, devido
a preocupacdes com invalidez de boa-fé com ou nado essencialidade, ou por outros motivos. Nessas
circunstancias, o proprietario de uma PEN ndo deve recusar o licenciamento de quaisquer patentes
“acordadas”, simplesmente porque o potencial licenciado contesta a aplicabilidade de outras patentes
“ndo acordadas”.’s

Para resolver o desacordo pendente, as partes podem considerar concordar mutuamente em mediar ou
arbitrar as patentes ndo acordadas, ou iniciar um litigio para determinar os méritos dessas patentes e os
termos FRAND para quaisquer patentes que sejam realmente consideradas PENs. No ambito dessa
resolucdo de litigios, as partes podem procurar, voluntariamente, participar em uma adjudicagio
mundial, ou podem concordar voluntariamente em utilizar uma “lista de melhores patentes” para definir
taxas relativamente a um portfélio completo. No entanto, dado que as patentes sdo de natureza
jurisdicional, um potencial licenciado nao deve ser obrigado a participar na adjudicagdo mundial FRAND
(ou seja, um exercicio de fixacdo de taxas para uma licenca de portf6lio amplo), tal como ser ameacado
com uma liminar se o licenciado insistir no exercicio do seu direito de acesso aos tribunais nacionais. Da
mesma forma, no contexto da arbitragem, que pode exigir a rentincia de uma parte aos direitos do devido

8 “Qutra preocupagdo seria que o titular da PEN pudesse forgar um titular de uma patente que nfo seja PEN a licenciar-

lhe essas patentes que ndo sao PENs em troca de uma licenga das PENs”. Id. no par. 107. Também esclareceu, em uma
nota de rodapé, que “[a] Comissdo observa que um titular de PEN é normalmente considerado como tendo o direito de
condicionar uma licenga cruzada da contraparte a leitura das PEN dessa contraparte na mesma norma”, o que implica que
um o licenciamento cruzado obrigatorio pode ndo ser adequado quando as PENs com licenciamento cruzado sdo lidas em
uma norma diferente. 1d. no par. 107 n.57.

"4 Diretrizes da CE de Transferéncia de Tecnologia, supra, nota 19. Um dos problemas identificados em relagéo aos pools
de tecnologia é o risco de que possam proteger patentes invalidas. O pool pode aumentar 0s custos/riscos para uma
contestacdo bem-sucedida, porque a contestacdo pode falhar se apenas uma patente do pool for valida. A protecdo de
patentes invalidas no pool pode obrigar os licenciados a pagar royalties mais elevados e pode também impedir a inovacéo
no dominio abrangido por uma patente invélida. Neste contexto, as clausulas de ndo contestacdo, incluindo as clausulas de
rescisdo, em um acordo de transferéncia de tecnologia entre o pool e terceiros serdo provavelmente abrangidas pelo artigo
101.,n.° 1, do Tratado.

> No caso Motorola, a Comissao rejeitou os argumentos de que os tribunais ndo poderiam proteger adequadamente o
interesse do titular da patente na busca de compensagdo monetaria e, em vez disso, concluiu que as a¢les de indenizagao
focadas em patentes especificas eram suficientes para proteger os interesses comerciais do titular da patente. Consulte
Motorola, processo COMP/M.6381, predmbulo 519; consulte também In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., MDL
Dkt. N.° 2303, 2013 WL 5593609, em *18 (N.D. Ill. 3 de outubro de 2013) (“[O] tribunal ndo esta convencido de que a
retencdo reversa seja uma preocupacdo significativa em geral, uma vez que ndo é exclusiva das patentes essenciais as
normas. As tentativas de fazer valer qualquer patente envolvem o risco de que o suposto infrator opte por contestar alguma
questdo na justica, forgando o titular da patente a envolver-se em litigios dispendiosos. A questao de saber se uma oferta
de licenca cumpre a obrigagdo RAND apenas da as partes mais uma questdo potencial para contestagdo. Quando as partes
discordam sobre uma taxa RAND, elas podem litigar a questdo, assim como podem litigar qualquer questéo relacionada a
responsabilidade por infragdo.”).
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processo e ao direito de acesso aos tribunais nacionais, tentar obrigar uma determinacado de portfélio ou
impor sangdes se tal procedimento ndo for acordado seria indevido e contrario a leis e direitos existentes.

Por outro lado, se as partes concordarem em negociar voluntaria e mutuamente uma licenca de portfélio
(seja para PENs para uma determinado norma, todas as patentes relevantes para um determinado tipo
de dispositivo ou para todo o portfélio de patentes de uma empresa), entdo certamente poderao fazé-lo.
0 licenciamento de portfélios pode ser uma escolha atrativa e voluntaria para as empresas, porque pode
reduzir custos e encargos administrativos. Em vez de ter de licenciar patentes de forma fragmentada, o
licenciamento de todo o portfélio pode proporcionar estabilidade e previsibilidade e pode promover a
“paz de patentes” entre empresas durante varios anos.

No entanto, esse licenciamento de portfélio mais amplo s6 deverd ocorrer se ambas as partes
concordarem voluntdria e mutuamente. As empresas ndo devem ser for¢adas a obter uma licenga para
PENs de que ndo necessitem. Por exemplo, um fornecedor de telefones celulares ou componentes
provavelmente nao precisara de uma licenca para PENs de infraestrutura de rede. Da mesma forma, uma
empresa que opera apenas em um determinado pais ou regido geografica ndo deveria ser obrigada a
pagar por direitos mundiais de que ndo necessita.

Assim, e por todas estas razdes:

Principio Fundamental 4: embora, em alguns casos, as partes possam concordar miuitua e voluntariamente
com uma licenga de portfélio (mesmo incluindo algumas patentes sujeitas a divergéncias), nenhuma parte
deve reter uma licenga FRAND para patentes que sejam consideradas essenciais com base em divergéncias
relativas a outras patentes dentro um portfélio. Esta abordagem pode permitir que as partes identifiquem
dreas de acordo dentro de um portfdlio de patentes, apesar de outras dreas de desacordo. Para patentes que
ndo sejam acordadas, nenhuma parte deve ser forcada a obter uma licenca de portfélio e, se houver uma
disputa sobre algumas patentes, o titular da PEN deve cumprir o seu 6nus de prova sobre o mérito (por
exemplo, para estabelecer que a suposta PEN é violada e exige pagamento, e para estabelecer a taxa
FRAND).

5.5 Transparéncia e previsibilidade

A transparéncia no licenciamento da PEN comeg¢a com o processo de normalizagdo. As politicas de DPI
baseadas em FRAND podem exigir que os contribuintes divulguem todas as patentes, incluindo pedidos
pendentes, potencialmente essenciais para a especificacio em desenvolvimento. Os contribuintes sio
frequentemente incentivados a fazer declaracées gerais de DPI. Estes compromissos garantem que o
compromisso FRAND esteja associado a cada PEN. Essa transparéncia, conforme exigido por muitas
politicas de SDOs, pode (1) reduzir o risco de restricdes aos DPI potencialmente bloquearem o
processo de normalizacdo, (2) permitir que os participantes do SDO avaliem e selecionem tecnologias
durante o desenvolvimento da norma, e (3) ajudar os participantes do SDO a avaliar os riscos e custos
potenciais de apoiar uma norma especifica.

O interesse pela transparéncia também se aplica no contexto das negociacdes de licenciamento de PENs.
A fim de avaliar de forma justa e transparente se uma proposta de licenciamento é FRAND, um potencial
licenciado deve ter o direito de obter, sem quaisquer pré-condi¢des ou exigéncias de sigilo, detalhes sobre
a suposta fundamentacdo e apoio as exigéncias de licenciamento de PEN do titular da patente. Embora a
obrigacdo FRAND seja concebida para restringir e limitar os abusos desse poder, as obrigacdes excessivas
de sigilo podem servir apenas para ocultar informagoes sobre as praticas de licenciamento de PEN. Esta
falta de transparéncia pode dificultar mais para os potenciais licenciados avaliarem os termos em que
devem considerar a celebracdo de uma licenca FRAND e as desvantagens informacionais associadas
podem facilmente dar origem a resultados que nio sejam FRAND.76 Além de prejudicar os licenciados

6 Os termos de sigilo tornaram-se um tema importante em litigios recentes. Existem varios casos pendentes ou
recentemente resolvidos nos quais o requerente alegou que um determinado proprietario de PEN violou a lei da
concorréncia e os compromissos FRAND por meio do uso indevido de NDAs. Consulte, por exemplo, Compl. { 66,
Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc., N.° 15-cv-723 (D. Del. 20 de agosto de 2015) (“A InterDigital exige sigilo com
0 proposito e efeito de promover a retencdo e discriminacdo de patentes. O sigilo permite a InterDigital extrair royalties
supracompetitivos, envolver-se em licenciamento discriminatério e abusar ainda mais do seu poder de monopélio. A
transparéncia no licenciamento de PEN permitiria, pelo contrario, que os potenciais licenciados avaliassem de forma mais
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especificos envolvidos, tais praticas podem interferir na funcio basica de interesse publico FRAND e no
objetivo de garantir um ecossistema de licenciamento de PEN robusto, justo e transparente.

Tais exigéncias de confidencialidade também podem interferir nas expectativas do setor de que as
licencas PEN estejam disponiveis em termos comprovadamente compativeis com FRAND. Por exemplo,
se um potencial licenciado ndo puder acessar informacodes basicas sobre as licencas existentes de um
titular de patente, poderd, portanto, ser impossivel para esse potencial licenciado determinar se os
termos de licenga que lhe sdo propostos por esse titular de patente sdo ou ndo nao discriminatorios. Este
problema pode ser particularmente grave quando as PENs sdo transferidas para terceiros, como PAEs,
sujeitas a obrigacdes de confidencialidade que proibem o compartilhamento de informacdes sobre
licencas com potenciais licenciados. A falta de transparéncia e clareza também pode exigir que um
potencial licenciado incorra em custos na avaliacdo das reivindicacdes do titular da PEN (seja a nivel
privado ou judicial), o que pode ser utilizado como alavancagem para for¢ar um licenciado a aceitar uma
licenca ndo FRAND. Na verdade, a imposicdo de exigéncias excessivas de sigilo, ou a falta de fornecimento
de materiais relevantes, pode, em alguns casos, encorajar os licenciados a prosseguirem a resolu¢do
judicial em detrimento da negociagao privada, de modo a obterem o beneficio dos procedimentos de troca
de informacoes disponiveis em questdes judiciais.

Portanto, os titulares de PENs devem ser abertos e transparentes sobre as taxas que pretendem cobrar
pelas suas PEN, quais as patentes estdo sendo licenciadas e a fundamentagao para acreditarem que as
patentes sdo PENs efetivas e validas. Conforme indicado no relatério CRA encomendado pela Comissao
Europeia, tal “[t]ransparéncia seria ainda mais aprimorada se as taxas de royalties determinadas por
arbitragem fossem divulgadas publicamente e se clausulas de confidencialidade ndo pudessem ser
impostas unilateralmente por uma das partes contratantes”.””

Este ponto é particularmente importante para as empresas que ndo possuem conhecimentos ou recursos
para abordar plenamente as questdes da PEN, como as PMEs que pretendem embarcar no
desenvolvimento de produtos IoT, e que podem tradicionalmente ter menos pontos de referéncia
disponiveis para verificar se os termos e condi¢ées FRAND sdo cumpridos.

E claro que as empresas podem optar voluntariamente por manter confidenciais determinados itens
relacionados as suas negocia¢des ou licengas. Como parte da pratica comercial normal, as empresas
podem optar por trocar informagdes que considerem confidenciais. Informagdes comerciais
confidenciais podem incluir detalhes técnicos de produtos, volumes de vendas, projecées de vendas,
precos, itens confidenciais de terceiros, relacionamentos com fornecedores ou roteiros de produtos. As
partes podem (e o fazem) concordar voluntariamente com obrigacdes de confidencialidade mais
extensas, caso a caso, dependendo das informagdes a serem trocadas e das suas preferéncias muatuas.

eficaz o incumprimento da InterDigital com os seus compromissos FRAND e expusesse 0 seu padrdo e préatica de violagao
das suas obrigagdes FRAND.”); Compl. § 54, Asus Computer Int’l v. InterDigital, Inc., N.° 15-cv-1716 (N.D. Cal. 15 de
abril de 2015) (“A IDC garante sua capacidade de se envolver em discriminagio conduzindo negociagdes de licenciamento
secretamente e mantendo em segredo os termos das licencas que celebra. A IDC exige que potenciais licengas celebrem
acordos de ndo divulgacdo para todas as negociaces e licengas. A IDC faz isso para garantir que somente ela conheca 0s
termos e taxas obtidas por seus licenciados. Munida deste conhecimento unilateral, a IDC tenta extrair termos
supracompetitivos e obter termos discriminadores de cada licenciado.”) (citagdes internas omitidas). Pelo menos um
proprietario de PEN alegou em litigio, contra uma operadora de telecomunicac8es de propriedade europeia, que a recusa
de um potencial licenciado em concordar com extensas obrigagdes de NDA constitui “ndo voluntariedade” que autoriza
medidas cautelares contra a rede da operadora. Original Compl. For Patent Infringement §{ 32-33 & 90, Huawei Tech.
Co., Ltd. v. T-Mobile US, Inc., N.° 16-cv-52 (E.D. Tex. 15 de janeiro de 2015) (Buscando uma liminar de PEN porque “até
0 momento, a T-Mobile se recusou a entrar em um acordo mutuo de nédo divulgacao e, portanto, ndo esta sendo voluntaria
a sequer abrir negociages relativas a uma licenga. ... Pelo menos em vista do exposto, e com base em informagdes e
crencas, a T-Mobile é uma licenciada ndo voluntaria das patentes reivindicadas e ndo esta disposta a entrar em negociagdes
de boa-fé.”). Embora estas questdes ndo tenham sido totalmente resolvidas pelos tribunais, levantam sinais de alerta claros
de que alguns proprietarios de PENs podem estar levando as coisas longe demais ao exigir sigilo absoluto para ofuscar o
seu comportamento nas negociagdes FRAND.

" Charles River Associations, Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP
Licensing: A Report for the European Commission em 89 (12 de dezembro de 2016).
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Na auséncia de um acordo voluntdrio para exigéncias amplos de confidencialidade, as informacdes
basicas que podem ser importantes para facilitar as negocia¢des de licenciamento FRAND e para permitir
a avaliacdo da conformidade com FRAND nao devem exigir confidencialidade. Exemplos do tipo de
informacdo ndo confidencial que titulares de PENs geralmente devem estar dispostos a fornecer aos
potenciais licenciados, sem exigéncias de sigilo, incluem:78

— uma listagem das patentes propostas para serem licenciadas;
— identificacdo das secdes correspondentes da norma onde cada PEN é supostamente praticada;
— detalhes da base para alegacdes de essencialidade e violacdo, tais como quadros de reivindicagoes;

— detalhes dos termos de licenciamento que podem ajudar o implementador da norma a avaliar se os
termos oferecidos sio FRAND ou nio;

— detalhes da base e metodologia sobre a qual a oferta FRAND (incluindo qualquer taxa de royalties)
foi calculada;

— no caso de administradores de pools de patentes ou outros que possam reivindicar direitos de
licenciamento de patentes de propriedade de terceiros, autoridades escritas dos proprietarios de
patentes autorizando o administrador a entrar em negociacdes em nome do proprietario da patente
(e especificando quaisquer limites a autoridade do administrador);

— taxas histéricas e informacgdes de licenciamento (talvez anonimizadas ou de outra forma limitadas
para proteger questoes legitimas de confidencialidade de terceiros, e incluindo quaisquer “acordos
paralelos”, “limites” ou “descontos” conforme aplicavel);

— detalhes de qualquer litigio ou outro processo em andamento relacionado a quaisquer patentes
reivindicadas; e

— informacgdes sobre licencas anteriores a fornecedores ou clientes do potencial licenciado (ou
potenciais fornecedores ou clientes), de modo que o potencial licenciado possa determinar se algum
dos seus produtos ja pode estar licenciado (e evitar potenciais pagamentos duplos).

Uma lista mais detalhada de informag¢des que devem ser fornecidas pelas partes em negociacdo esta
incluida abaixo no Anexo B.

Por outro lado, pode muitas vezes ser apropriado que as partes negociadoras utilizem disposi¢cdes de
confidencialidade para proteger informag¢des comerciais verdadeiramente sensiveis, tais como
informacdes relativas a P&D em andamento, vendas de produtos, desenvolvimento ou precos, ou itens
semelhantes. Na auséncia de um acordo mutuo para um sigilo mais amplo, a utilizacdo de tais termos de
confidencialidade restritos pode proporcionar um compartilhamento eficaz de informag¢des sem afetar
os interesses publicos e privados associados a transparéncia.

Assim, e por todas estas razdes:

Principio Fundamental 5: nenhuma das partes em uma negociagdo FRAND deve procurar forgar a outra
parte a acordos de sigilo demasiado amplos. Algumas informagdes, como listas de patentes, quadros de
reivindicagcées que identificam produtos relevantes, termos de licenciamento FRAND, aspectos do histoérico
de licenciamento anterior e similares sdo importantes para a avaliagdo de termos FRAND potenciais, e a
disponibilidade publica desses materiais pode apoiar o interesse ptblico em termos consistentes e aplicagdo
justa FRAND. Um titular de patente ndo deve procurar explorar a sua vantagem de informagdo relativa as

8Os tribunais e agéncias que analisam supostas mas condutas por parte dos licenciantes de PENs exigiram que muitas
das informag@es identificadas abaixo fossem fornecidas a potenciais licenciados. Os exemplos incluem a decisdo do
Tribunal de Justica Europeu no caso Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., processo C-170/13, [2015]E.C.R. 477, e as
recentes decisfes da Comissdo Nacional de Desenvolvimento e Reforma (China) (9 de fevereiro de 2015) e da Comissao
de Comércio Justo da Coreia (28 de dezembro de 2016) em suas respectivas investigacdes da Qualcomm.
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patentes ou licencas anteriores para interferir com a capacidade do potencial licenciado de negociar
eficazmente.

5.6 Transferéncia e desagregacio de patentes

Se uma PEN onerada por FRAND for transferida, o cessionario inicial e todos os cessionarios
subsequentes devem permanecer vinculados ao compromisso FRAND. Conforme indicado pela Comissdo
Europeia:

Para garantir a eficdcia do compromisso FRAND, seria também necessdrio que todos os titulares de DPIs
participantes que assumissem esse compromisso garantissem que qualquer empresa para a qual o
proprietdrio dos DPI transfere os seus DPIs (incluindo o direito de licenciar esses DPIs) seja vinculada a esse
compromisso, por exemplo por meio de uma cldusula contratual entre comprador e vendedor.”®

Nos ultimos anos, desenvolveu-se uma pratica em que alguns titulares de PENs dividem ou “fragmentam”
os seus portfolios de patentes. A transferéncia de propriedade de PENs, em principio, ndo devera
constituir um problema no contexto do licenciamento de PENs e FRAND, e as partes em geral deverao ser
livres de transferir patentes como entenderem, desde que, no entanto, o destinatario respeite as
obrigacoes de licenciamento previamente comprometidas.

Podem surgir problemas se as PENs forem transferidas para novos proprietarios que ndo cumpram os
compromissos FRAND assumidos pelo antigo proprietario. Se os compromissos de licenciamento ndo
forem transferidos com as PENSs, os adquirentes das PENs podem recusar-se a oferecer termos FRAND
aos implementadores das normas relevantes. Além disso, a difusdo dos portfélios de PENs por cada vez
mais proprietarios independentes pode exacerbar o problema do acimulo de royalties, nomeadamente,
o fato de os royalties exigidos de forma independente por multiplos titulares de PENs na mesma norma
ndo terem em conta a presenga de outras PENs na mesma norma e conduzirem, assim, a royalties globais
indevidamente elevados. Quando os portfélios de PEN sdo desmembrados, os royalties totais solicitados
pelas partes desmembradas (e a parte restante do portf6lio) ndo devem exceder os royalties que seriam
considerados FRAND se o portfélio tivesse sido retido por um tnico proprietario, ou que foram cobrados
pelo proprietario original.

As entidades de afirmacdo de patentes ndo devem ser utilizadas como meros representantes para ocultar
comportamentos que procuram contornar os compromissos FRAND e que seriam mais obviamente
abusivos se fossem perseguidos diretamente. Por exemplo, os “pirateadores” de patentes ndo devem ser
usados para derrotar abordagens de licenciamento reciproco que de outra forma seriam aplicaveis (por
exemplo, ajustando as taxas de licenciamento para abordar patentes com licengas cruzadas).

Uma promessa FRAND deve, portanto, estender-se a um cessionario se a PEN for vendida. Se uma PEN
onerada por FRAND for transferida, o cessionario inicial e todos os cessionarios subsequentes devem
permanecer vinculados ao compromisso FRAND.

Assim, e por todas estas razoes:

Principio Fundamental 6: as obrigacées FRAND permanecem inalteradas apesar das transferéncias de
patentes, e as transacdes de vendas de patentes devem incluir linguagem expressa para esse efeito. Da
mesma forma, as transferéncias de patentes ndo devem alterar o valor pretendido ou obtido para patentes
especificas. Quando os portfélios de PEN sdo desmembrados, os royalties totais cobrados pelas partes
desmembradas (e a parte restante do portfolio) ndo devem exceder os royalties que seriam considerados
FRAND se o portfélio tivesse sido retido por um tinico proprietdrio, ou que foram cobrados pelo proprietdrio
original. E as transferéncias de patentes ndo devem ser usadas para anular a “compensagdo” de royalties de

% Diretrizes horizontais da Comissdo Europeia, par. 285. Consulte tambhém Google/Motorola, em que a Comissdo indicou
que: “uma empresa compradora que adquira um portfélio de PENs de uma empresa vendedora devera estar vinculada a um
compromisso FRAND previamente assumido por essa empresa vendedora”.
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um potencial licenciado ou direitos de reciprocidade semelhantes.
6 Conclusao

Espera-se que este CWA ajude tanto os licenciantes como os licenciados na prossecucio e conclusdo das
negociacdes de PENs e na manutencdo de comportamentos adequados consistentes com a obrigacao
FRAND.

Em apoio a este projeto, os participantes do CWA desejam agradecer ao DIN e ao CEN-CENELEC pela sua
assisténcia, apoio e incentivo. Sem o seu apoio na reunido de uma ampla base de partes interessadas do
setor e na facilitacdo do processo de consenso, este CWA nao teria sido possivel.
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Anexo A — Perguntas frequentes (FAQ)

P: O que é um CWA e qual é a sua finalidade?

Um CWA é um “Acordo da Sessio de Trabalho do CEN-CENELEC”. “E um acordo, desenvolvido e aprovado
por uma Sessdo de Trabalho do CENELEC e de propriedade do CENELEC na forma de uma publicacao,
que reflete o consenso de individuos e organizac¢des identificadas responsaveis por seu contetido.”s0 O
CWA atual diz respeito as melhores praticas de licenciamento de PENs.

Este CWA busca (a) fornecer informacgdes educacionais e contextuais sobre o licenciamento de PENs e a
aplicacdo FRAND, (b) identificar e ilustrar algumas das principais questdes e problemas que as partes
negociadoras podem as vezes encontrar, e (c) estabelecer alguns dos principais comportamentos-chave
e “melhores praticas” que as partes podem optar por adotar para resolver questdes de licenciamento de
PENs de forma amigavel e em conformidade com a obrigacdo FRAND. Esperamos que este CWA possa
ajudar negociadores experientes e inexperientes de PENs a alcangar acordos justos de forma mais eficaz
e a promover melhor os objetivos e interesses do setor (incluindo os proprietarios de PENs), da
normalizacdo e, em ultima andlise, dos consumidores. Para obter mais detalhes, consulte as Se¢des 2 a 5
do CWA.

P: 0 que sdo Patentes Essenciais as Normas (PEN) e por que as PENs sdo importantes?

Uma patente é um direito legalmente concedido a uma invencdo. As patentes oferecem varios direitos
para cobrar de outros o uso da invengdo e, em alguns casos, para impedir que outros usem a invencao.

Uma patente que protege a tecnologia essencial para o uso de uma norma é chamada de Patente Essencial
a Norma (PEN). As novas tecnologias normalizadas sdo direcionadas para a “Internet das Coisas” (IoT), o
conjunto de normas “5G” e outras tecnologias normalizadas da préxima geracdo, que serdo utilizadas
pelos proximos produtos, infraestruturas e servigos para os consumidores europeus e outros. Pode haver
centenas ou milhares de PENs para qualquer norma.

P: O que é retengdo de patente?

As empresas que fabricam ou utilizam produtos em conformidade com as normas devem
necessariamente utilizar as PENs incorporados a esses produtos. Portanto, como as empresas (e os
consumidores) que procuram utilizar a norma nao tém alternativa comercial sendo utilizar a tecnologia
do titular da PEN, o poder de negociacdo do titular da PEN no contexto de uma negociacdo de
licenciamento aumenta dramaticamente.

7

Este fendmeno é conhecido como “aprisionamento”. Um desafio importante nas Organizacdes de
Desenvolvimento de Normas (SDOs) é proteger-se contra o potencial abuso do efeito de aprisionamento.
Quando um titular de PEN se recusa a licenciar ou procura explorar o aprisionamento e extrair,
potencialmente sob ameaca de liminar, mais por uma licenca do que valeria a invencao patenteada se a
tecnologia ndo tivesse sido adotada pelo SDO, o comportamento do titular da PEN é referido como
retencdo ou “hold up”.

P: Qual é a finalidade de um compromisso FRAND?

Um compromisso FRAND é um compromisso de fornecer licencas em termos justos, razoaveis e nao
discriminatérios (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND). Para se protegerem contra o
potencial abuso do efeito de aprisionamento (consulte também a pergunta anterior), os SDOs
normalmente adotam politicas de patentes que preveem o licenciamento de PENs em FRAND.

De acordo com as politicas FRAND, os participantes nas normas prometem voluntariamente licenciar as

80 Consulte https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.htmi.
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suas patentes em termos justos e razoaveis a qualquer parte que pretenda implementar a norma
relevante. [sto garante aos titulares de patentes a capacidade de obter um valor razoavel para as patentes
contribuidas as normas. Ao mesmo tempo, quando seguida e aplicada, a obrigagio FRAND também
protege contra titulares de PENs que posteriormente abusem da sua posicdo para extrair mais por uma
licenca do que a invenc¢do patenteada teria valido se a tecnologia ndo tivesse sido adotada pelo SDO, ou
excluindo outros atores no mercado da implementa¢do da norma, apesar da sua vontade de obter uma
licenca em condicoes FRAND.

P: Qual é o papel do direito da concorréncia no contexto da normalizagdo?

A atividade de desenvolvimento de normas pode dar origem a questdes de concorréncia. As discussdes
no contexto da defini¢do de normas, por exemplo, podem proporcionar uma oportunidade para o conluio
para reduzir ou eliminar a concorréncia entre tecnologias que de outra forma seriam concorrentes. As
obrigacdbes FRAND ajudam a contrabalancar as potenciais preocupagdes concorrenciais que a
normalizacao pode criar. Ao mesmo tempo, as viola¢des da obrigacao FRAND por parte de um titular de
PEN podem agravar as preocupacdes em matéria de direito da concorréncia e levar a responsabilidade
antitruste.

P: Quais sdo as politicas publicas e os interesses dos consumidores no contexto da normalizacdo?

As abordagens FRAND visam promover o crescimento econdmico, facilitar o desenvolvimento
tecnolégico colaborativo e promover o bem-estar publico e a disseminacido de tecnologias normalizadas.
0 FRAND promove o interesse publico na obtenc¢do de produtos interoperaveis, protegendo ao mesmo
tempo contra praticas desleais que prejudicam a concorréncia e, em ultima analise, os consumidores.

P: Como essas discussoes impactam as PMEs?

Embora a utilizagado crescente de tecnologias normalizadas afete grandes e pequenas empresas, espera-
se que as PMEs desempenhem um papel importante na criacao da economia conectada e nas inovagdes
que virdo. No entanto, as exigéncias injustas de licenciamento relacionadas as PENs que abrangem as
normas necessarias para participar no ecossistema de mercado podem ter um impacto unico e prejudicar
a participacdo das PME no mercado. Em particular, uma série de fatores cria riscos assimétricos para as
PMEs no ambito do ambiente de licenciamento de patentes essenciais as normas e podem, em ultima
analise, inibir a inovagdo posterior, por exemplo em termos de recursos, informagdes comerciais,
informacdes técnicas e posi¢cdo de mercado.

P: Quais sdo os principios fundamentais de licenciamento FRAND e PENs que o CWA defende?

Um resumo dos principios fundamentais estd incluido no resumo do CWA e no seu documento de
melhores praticas, disponivel na Sec¢do 2. Alguns dos principios relevantes também sio abordados nas
questdes a seguir.

P: O que acontece se vocé for contatado por um titular de patente alegando que vocé precisa obter uma
licenca?

Na maioria dos casos, é importante trabalhar com um advogado para avaliar a licenga e as patentes e
auxiliar na conducdo do processo de negociacdo. Em geral, é aconselhavel entrar em contato com seu
fornecedor para obter informacgdes sobre a funcionalidade relevante, pois ele pode ter mais informagdes
sobre se as patentes realmente se aplicam a norma. E é importante compreender os seus direitos. Embora
vocé (ou seu fornecedor) deva estar preparado para obter uma liceng¢a nos termos FRAND para patentes
aplicaveis, vocé nao deve ser intimidado a obter uma licenga desnecessaria ou em termos injustos.

P: Um titular de PEN que tenha fornecido um compromisso FRAND pode solicitar uma liminar?

Em suma, uma liminar significa exclusdo do mercado. Uma liminar é, muitas vezes, vista como uma
solucdo equitativa na forma de uma ordem judicial que obriga uma parte a praticar ou a abster-se de atos
especificos. Pode incluir liminares de facto, tais como apreensdes aduaneiras de produtos supostamente
infratores ou processos penais. O impacto de tais medidas sobre o usuario de uma norma pode ser grave,
uma vez que impedira a empresa em questdo de colocar (ou continuar colocando) os seus produtos no
mercado no territério onde a medida foi imposta.

46



CWA 95000:2019 (E)

No contexto das negociacdes FRAND, ndo deverdo ser utilizadas ameagas de liminares (incluindo
apreensdes aduaneiras ou processos penais). Um licenciante ndo deve solicitar uma liminar sobre uma
PEN onerada por FRAND, exceto em circunstancias excepcionais, como quando o implementador estiver
em faléncia ou fora da jurisdi¢do do tribunal relevante.

P: Quem tem direito a obter uma licenca FRAND?

Um compromisso FRAND é um compromisso de licenciar qualquer potencial licenciado. A primeira vista,
a promessa FRAND ndo restringe o licenciamento a qualquer subgrupo especifico, mas é aplicavel a
qualquer potencial licenciado que procure uma licenga.

P: Todas as partes de uma cadeia de suprimentos exigem uma licenga?

Nao. Por exemplo, se um fornecedor ja estiver licenciado, seus clientes ndo necessitardo de licenca para
amesma PEN ao utilizarem os produtos licenciados do fornecedor em seus proprios produtos ou servicos
(“esgotamento de patente”). Pode ser uma abordagem particularmente eficiente para o licenciamento de
PENSs para setores onde existem significativamente mais clientes apds a producdo do que fornecedores
antes da producao.

P: Um titular de PEN que tenha fornecido um compromisso FRAND pode escolher onde licenciar na cadeia
de valor?

Nao. Nos ultimos anos, algumas empresas anunciaram um suposto direito de recusar licencas a algumas
empresas da cadeia de suprimentos, normalmente empresas a nivel de componentes ou moédulos que
estdo mais familiarizadas com as tecnologias normalizadas. Tais recusas de licenca sdo problematicas por
uma série de razoes e podem, em ultima analise, levar a cobranga de royalties superiores ao FRAND a
empresas apos a producdo com base no valor e nas caracteristicas que essas proprias empresas criam.
Os tribunais que consideraram estas abordagens consideraram-nas incompativeis com as obrigacoes
FRAND.

P: Que metodologias devem ser utilizadas na avaliagdo das avaliagoes FRAND?

As PENs devem ser avaliadas com base em seus proprios méritos técnicos e escopo, e ndo com base em
valores ou usos posteriores. Embora os termos e valores de licenciamento especificos devam sempre ser
determinados caso a caso, tendo em conta os fatos e circunstancias particulares das partes, existem
algumas abordagens metodoldgicas claras para a avaliacdo FRAND que foram reconhecidas por varias
autoridades, tanto na Europa como ao redor do mundo. A Se¢do 5.3 do CWA aborda estas abordagens
metodoldgicas, ao mesmo tempo que enfatiza que as partes devem sempre exercer o seu proprio
julgamento independente (em consulta com os seus proprios advogados e outros consultores) na
avaliacdo de questoes de avaliacao.

P: Como potencial licenciado, sou obrigado a obter uma licenga de portfélio?

N3o. Por exemplo, um potencial licenciado que opere apenas em um determinado pais ou regido
geografica ndo devera ser obrigado a pagar por direitos mundiais de que ndo necessita. Da mesma forma,
os licenciantes ndo devem ser autorizados a obrigar um potencial licenciado a obter uma licenca para
patente(s) para as quais nio necessita de licenca, por exemplo, quando nido forem infringidas, invalidas
ou esgotadas. Portanto, uma licen¢a de portfélio mais ampla sé devera ocorrer se ambas as partes
concordarem voluntdria e mutuamente.

P: Como proprietdrio de PENSs sujeitas a um compromisso FRAND, posso exigir que um potencial licenciado
obtenha uma licenga tanto para as minhas PENs como para as patentes que ndo sdo PENs?

As partes podem acordar voluntaria e mutuamente uma licenca que abranja tanto PENs como patentes
que ndo sejam PENs. No entanto, ndo é apropriado que um licenciante “vincule” ou de outra forma
condicione a concessdo de uma licenca as PENs aplicaveis do licenciado a exigéncia de que o licenciado
aceite e pague por uma licenca para outra parte do portfélio de patentes do licenciante (patentes que nao
sdo PENs), mesmo se essas outras patentes forem consideradas aplicaveis ao produto do licenciado ou a
implementacdo da norma.

P: Qual é a importdncia da transparéncia e da previsibilidade no processo de normalizagdo e licenciamento
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de PENs?

A transparéncia no licenciamento da PEN come¢a com o processo de normalizacdo. Tal transparéncia,
conforme exigido por muitas politicas de SDOs, pode (1) reduzir o risco de restricbes aos DPI
potencialmente bloquearem o processo de normalizacdo, (2) permitir que os participantes do SDO
avaliem e selecionem tecnologias durante o desenvolvimento da norma, e (3) ajudar os participantes do
SDO a avaliar os riscos e custos potenciais de apoiar uma norma especifica.

Os interesses pela transparéncia também se aplicam no contexto das negociacdes de licenciamento de
PENs. A fim de avaliar de forma justa e transparente se uma proposta de licenciamento é FRAND, um
potencial licenciado deve ter o direito de obter, sem quaisquer pré-condicdes ou exigéncias de sigilo,
detalhes sobre a suposta fundamentagao e apoio as exigéncias de licenciamento de PEN do titular da
patente.

P: Quais sdo os detalhes que um titular de PEN deve fornecer ao oferecer uma licenca FRAND?

O proprietdrio de uma PEN deve estar preparado para fornecer um nivel basico de informacgdes
necessarias para avaliar se os produtos acusados violam direitos de patente validos. Isto normalmente
incluird uma lista das patentes reivindicadas, uma especificacdo detalhada (por exemplo, quadros de
reivindicacdes) descrevendo como as patentes sdo supostamente infringidas pelos produtos que
implementam a norma, bem como outras informacgdes relevantes necessarias ao potencial licenciado
para avaliar as reivindicagdes de violacdo, validade e essencialidade, e avaliar a avaliagdo proposta.

P: Este tipo de informagdo so pode ser fornecido sob um NDA?

As partes podem concordar voluntaria e mutuamente com uma ampla confidencialidade em torno das
negociacoes de licenciamento, protegendo qualquer um ou todos os aspectos das suas discussdes. No
entanto, em geral, nenhuma parte é obrigada a celebrar um NDA para efeitos de negociagdes de licenca
de PEN, e ndo deve haver penalizacdo para nenhuma das partes por optar por nao celebrar um NDA. Por
exemplo, optar por ndo celebrar um NDA nao deve tornar nenhuma das partes “ndo voluntaria”.

Um potencial licenciado devera ter o direito de obter do titular da PEN, sem quaisquer pré-condi¢cdes ou
exigéncias de sigilo, total transparéncia sobre os detalhes relativos a suposta fundamentacao e apoio as
exigéncias de licenciamento de PEN do titular da patente. As informacgdes especificas que devem ser
incluidas sao abordadas no Anexo B deste CWA.

P: O que acontece se um titular de uma PEN transferir a sua patente para a qual forneceu um compromisso
FRAND para um novo proprietdrio?

Uma promessa FRAND deve estender-se a um cessionario se a PEN for vendida. Se uma PEN onerada por
FRAND for transferida, o cessionario inicial e todos os cessionarios subsequentes devem permanecer
vinculados ao compromisso FRAND.

P: Quais sdo as consideragdes processuais relevantes ao participar de negociagdes de licenciamento de
PENs?

No que diz respeito a um processo tipico de negociacdo de licenciamento de PEN, ndo existe uma “solucao
Unica geral”. Deve-se agir de maneira razoavel e ser justo e direto em quaisquer interacdes. Além disso,
ha uma série de fundamentos que devem ser tidos em conta, conforme descrito na Se¢dao 3 do CWA.

P: Quanto tempo leva para negociar uma licengca de PEN?

Pode variar significativamente. Talvez muitos meses ou mesmo uma questdo de anos. O prazo da
negociacdo dependera de muitos fatores, incluindo, por exemplo, o tamanho do portfélio relevante de
PENs, a complexidade dos produtos/tecnologia, a diligéncia do licenciante em fornecer as informacoes
necessarias e outros fatores. Em casos mais complexos, podera ser necessario esfor¢o e tempo
substanciais para rever e compreender o material fornecido. As negociagdes FRAND podem, portanto,
levar tempo e ndo existe um cronograma “geral” para o licenciamento. Devem ser evitadas tentativas de
predefinir unilateralmente prazos ndo razoaveis em uma negociacao, seja por parte do licenciante ou do
licenciado. Desde que as partes se comportem de forma razoavel, o cronograma das negocia¢cdes nao
devera ser uma questdo controversa.
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P: Como resolver uma disputa entre um proprietdrio de PEN e um potencial licenciado?

Em caso de litigio, as partes podem procurar apresentar reivindicacdes e defesas tradicionais nos
tribunais nacionais, ou podem concordar mutua e voluntariamente com a Resolucdo Alternativa de
Litigios (“RAL”). Quaisquer acdes FRAND, incluindo RAL, podem envolver contratos, patentes, direito da
concorréncia e/ou outras acoes legais.

P: 0 que sdo pools de patentes PENs e quais sdo as consideragdes relevantes a serem levadas em conta ao se
envolver no licenciamento de pools de patentes PENs?

Um pool de patentes PENs é um amalgama de varias PENs (ou supostas PENs) de propriedade de
diferentes empresas relevantes para uma determinada norma, com o objetivo de oferecer uma licenca
para um grupo de patentes. O licenciamento do pool pode ser uma escolha atrativa e voluntaria para as
empresas, porque pode reduzir custos e encargos administrativos. Em vez de ter de licenciar patentes
separadamente de diferentes empresas, o licenciamento do pool pode proporcionar um tnico local para
licenciar um maior nimero de patentes. No entanto, tanto os licenciantes como os licenciados mantém a
liberdade de decidir se licenciam por meio de um pool de patentes ou ndo. A recusa de uma parte em
aderir a um pool, ou em obter uma licenga de um pool, ndo deve ser considerada como uma indica¢ao de
ndo voluntariedade em conceder ou obter uma licenca de PEN. Além disso, s6 porque as patentes
incluidas em um pool sdo reivindicadas como PENs, ndo se pode concluir que sejam realmente PENs.
Consulte as Sec¢des 3.10 e 5.4 do CWA para obter mais detalhes sobre o licenciamento de pools de
patentes.
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Anexo B — Documentacao relativa as negociacoes de licenciamento

A fim de criar condi¢des de concorréncia equitativas, o titular da PEN deve estar preparado para fornecer
informacgbes que permitam que a negociacio entre as partes prossiga com base em uma base comum de
informacdes e fatos. Como o titular da PEN normalmente tera muito mais informacdes sobre as patentes
relevantes, seu histdrico, licencas e outros assuntos relevantes para a avaliacdo da aplicabilidade da
patente e dos termos FRAND, isso exige que 0 titular da PEN
deve disponibilizar informag¢des e documentos relevantes para as avaliacdes de reivindicagdes e ofertas
de licenca do potencial licenciado. Qualquer potencial licenciado devera manter um ceticismo saudavel e
procurar verificar as informacdes fornecidas pelo titular da PEN, examinando, entre outras fontes,
informagdes que estejam
disponiveis publicamente.

Este anexo oferece uma lista de informacdes e documentos que normalmente podem ser exigidos por um
potencial licenciado para avaliar uma oferta de licenca, incluindo:

1) Informacgdes basicas que devem ser sempre fornecidas de forma voluntaria e proativa pelo titular
da PEN.

2) Informacgdes que devem ser disponibilizadas mediante solicitacdo do potencial licenciado

3) Informacgdes adicionais que devem ser disponibilizadas quando as PENs declaradas incluem
patentes que sdo ou foram anteriormente incluidas em um programa de licenciamento ou pool de
patentes

A lista ndo pretende ser exaustiva; dependendo do caso especifico em questdo, informagdes adicionais
podem ser necessarias ou Uteis para uma negociacdo justa.

a) As seguintes informagées devem ser sempre compartilhadas de forma voluntdria e proativa
pelo titular da PEN:

— Uma planilha ou resumo funcional semelhante das patentes que o titular da PEN acredita ser
essencial e pretende licenciar (as “Patentes Essenciais”), com detalhes de:

— titulo da patente;
— numeros de patentes;
— inventores;
— requerentes originais;
— territdrio;
— quais patentes pertencem a qual familia de patentes;
— datas prioritarias; e
— datas de validade.
— Informacoes relativas a:
— quaisquer processos de nulidade relevantes previamente decididos ou em andamento,

litigios, constatacdo de ndo infracdo ou reivindicagdes de autoridades antitruste ou de
concorréncia relativas as patentes relevantes;
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— se as taxas de renovacdo do escritdério de patentes para cada uma das Patentes Essenciais
estdo atualizadas; e

— se o titular da PEN negociara os termos de qualquer licenca com base em um compromisso
duravel (ou seja, um compromisso que sobrevive e ndo é liberado pela conclusio de
qualquer outra licenca por escrito) de que as taxas de royalties propostas cumprem com os
requisitos das obrigagdes FRAND do titular da PEN tanto dos titulares de patentes como dos
seus agentes, e que qualquer acordo ou licenga que possa ser alcancado dependera desse
€compromisso.

Informacgdes suficientes para permitir ao potencial licenciado avaliar a violacdo das patentes
declaradas pelos seus produtos. Para esse efeito, o titular da PEN deve disponibilizar quadros de
reivindicacdes de infracao suficientemente detalhados, juntamente com:

— informacgdes detalhadas a respeito dos recursos da norma relativos as Patentes Essenciais
serem opcionais ou obrigatérios;

— informacdo contida na divulgagao do licenciamento preferencialmente integrada na planilha
acima referida;

Caso solicitado pelo potencial licenciado, devera ser complementado por:

— a politica de DPI do SDO relevante (incluindo as versdes aplicaveis da politica de DPI
relevantes para as patentes em discussao); e

— detalhes dos compromissos FRAND assumidos pelo titular da patente perante o SDO (por
exemplo, uma cépia da carta de garantia arquivada ou da declaracdo de patente, se
aplicavel).

Detalhes completos de como a oferta de taxa de licenca FRAND proposta foi calculada,
potencialmente redigida apenas na medida estritamente necessaria para observar as obrigacdes
de confidencialidade resultantes das obrigacdes de NDA de terceiros. A divulgacao deve incluir,
mas ndo se limitar a:

— detalhes sobre a fundamentagdo sobre a qual os royalties foram calculados, incluindo as
normas abrangidas pela oferta e, se existirem normas diferentes, porqué e como as
diferentes normas sdo refletidas na oferta FRAND);

— detalhes sobre o método de calculo, incluindo por que a base e o calculo dos royalties sao
razoaveis;

— detalhes de quaisquer termos de licenca de terceiros comparaveis que o titular da PEN
afirme serem comparaveis relevantes.

Mediante solicitacdo, e com base no entendimento do titular da PEN, isso deve ser
complementado por informacgdes do cenario de normas, incluindo uma declaragdo sobre a
suposta participacdo do titular da PEN nesse cenario.

Se as PENSs relevantes para as normas envolvidas na negociacdo anteriormente detidas tiverem
sido transferidas pelo proprietario da PEN para outras entidades, devera ser fornecida uma lista
identificando quaisquer PENs relevantes anteriormente detidas para as normas em questdo e as
partes atualmente atribuidas. Mediante solicitacdo, isto devera ser complementado com
informacgdes sobre
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b)
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— aidentidade do comprador, cessionario, adquirente ou licenciado exclusivo; e

— se e como a mudanga no portfélio de patentes do atual titular da patente se reflete na taxa
de licenca.

As seguintes informacédes adicionais deverdo ser disponibilizadas, caso solicitadas pelo
potencial licenciado:

— Onde houver um grande portf6lio de patentes, as partes podem concordar que o titular da PEN
possa enviar ao licenciado uma lista exemplar ou de “melhores” patentes que reflita sua visdo da
solidez e relevancia de seu portfélio de PENs (“Patentes-chave”). Nesses casos, o titular da PEN
deve fornecer uma explicacdo do motivo pelo qual o titular da PEN escolheu essas patentes-
chave; e detalhes completos e precisos sobre o motivo pelo qual os produtos do potencial
licenciado supostamente infringem as patentes-chave, incluindo informacdes que explicam por
que as patentes-chave estao sendo aplicadas ao produto;

— Esclarecimentos e informacdes sobre:
— acadeia de titulos que vai do requerente original ao proprietario da patente;

— qualquer fato ou assunto que possa invalidar qualquer uma das Patentes Essenciais (tais
como fatos que tenham sido argumentados por outros como invalidantes ou
potencialmente invalidantes);

— se o contrato de licenga estabelecerad que, se as taxas de licenga mudarem, ele oferecera a
atualizacdo dos termos do contrato de licenca para ajudar a manter “condi¢cbes de
concorréncia equitativas” para a concorréncia entre os licenciados da PEN;

— asidentidades dos licenciados das patentes em discussao;

— se o titular da PEN solicitou licencas aos fornecedores diretos ou indiretos do potencial
licenciado, desde que o potencial licenciado divulgue os respetivos fornecedores ao titular
da PEN, ou se o titular da PEN tiver conhecimento desses fornecedores;

— se o titular da PEN esta disposto a conceder licencas aos fornecedores do potencial
licenciado mediante solicitacdo do fornecedor;

— se o titular da PEN solicitou licencas aos clientes do potencial licenciado, desde que o
potencial licenciado divulgue os respetivos clientes ao titular da PEN, ou se o titular da PEN
tiver conhecimento desses clientes; e

— se as patentes reivindicadas sdo atualmente, ou foram anteriormente licenciadas ou
oferecidas para licenciamento, por qualquer programa de licenciamento em pool ou pool
de patentes (“Pool de patentes”), e se o foram, o titular da PEN deve fornecer mais
detalhes, tais como:

— aidentidade do pool de patentes;

— os termos de licenciamento do Pool de patentes.
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c¢) As seguintes informacées adicionais devem ser fornecidas quando a solicitacdo de
licenciamento for feita por um Pool de patentes

— Quando o pedido de licenciamento tiver sido feito por um programa de licenciamento ou
administrador de pool, o administrador deve sempre esclarecer o ambito da sua capacidade e
autoridade para negociar todos os termos da licenca e oferecer os seguintes detalhes ao
potencial licenciado:

— uma lista dos titulares de PENs no Pool de patentes;
— detalhes da participacdo de patentes detidas por cada titular de PEN no Pool de patentes;
— identidades dos licenciados do programa de licenciamento até o momento;

— confirmacao de que cada titular de PEN esta disposto a oferecer licenca direta as PENs
detidas pelo titular da PEN, independentemente da existéncia do pool; e

— osesclarecimentos e informacoes relativos a fornecedores e clientes elencados na secdo 3.10
acima.
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