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Resumo

A colaboragdo privada viabilizada por pools de patentes pode trazer beneficios tais como a
redugdo nos custos de transagdo, promog¢do da interoperabilidade entre produtos
complementares e promogdo de uma divisdo eficiente de trabalho. No entanto, deixar que a
formacgdo de acordos de colaboragdo seja regida somente pelas for¢as do mercado privado
pode acarretar em riscos para o interesse publico uma vez que as empresas podem
colaborar de uma forma anticompetitiva. Assim, pools de patentes podem servir como
mecanismos de fixagdo de pregos, erguer barreiras a entrada, atrelar o licenciamento de
patentes ndo essenciais aquelas essenciais, encobrir patentes invalidas, dividir vendas em
uma industria bem como outras violagGes a legislagdo de defesa da concorréncia. Tais riscos
sdo intensificados quando pools sdo formados no contexto do estabelecimento de um

padrdo. Sdo propostos parametros de analise de pools na legislagdo brasileira, evidenciando
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os tdpicos envolvidos na ponderagdo entre as eficiéncias geradas e os efeitos prejudiciais a

concorréncia e, em Ultima instancia, ao interesse publico.
Palavras-chave: Pools de patentes.Padrdes técnicos.Antitruste.Defesa da concorréncia.

Abstract

Private collaboration afforded by patent pools can lead to benefits such as reducing
transaction costs, promoting interoperability between complementary products and
promoting an efficient division of labor. However, leaving the formation of collaborative
arrangements only to private market forces can lead to risks to the public interest once
companies can collaborate in an anticompetitive manner. Thus, patent pools can serve as
mechanisms for price fixing, create barriers to entry, cover up invalid patents, “tying”
essential to non-essential patents as well as other violations of antitrust law. These risks are
intensified when pools are formed in the context of a standard setting. Parameters are
proposed for analyzing pools in Brazilian legislation, highlighting the topics involved in
weighing the efficiencies generated and the detrimental effects on competition and,

ultimately, on the public interest.
Keywords:Patent pools.Technical standard.Antitrust. Competition.

1 Introdugao

0 propdsito do sistema de patentes é fomentar a inovacao,
competitividade e crescimento econdmico para beneficio da sociedade,
em um sentido dindmico. H3, porém, diversos problemas relacionados
ao seu funcionamento que tem suscitado muitos debates e
questionamentos quanto ao cumprimento de seus objetivos
primordiais. De acordo com Potterie (ex-economista chefe do Escritério
Europeu de Patentes) hd uma percepcdo geral de que o sistema de
patentes necessitara passar por grandes transformacdes de forma a
lidar com os novos desafios que emergiram com economia do
conhecimento (POTTERIE et aj 2007, p. 2).

0 sistema esta sujeito a diversas pressdes e interesses
econdmicos que terdo impactos decisivos em seu futuro. Assim, as
forcas da globalizacdo, desenvolvimentos geopoliticos e demandas
sociais sdo alguns exemplos das pressoes que atuam sobre o sistema de
patentes (EUROPEAN PATENT OFFICE, 2007, p. 2).

O European Patent Office (2007, p. 23) ressalta que a quantidade
de empresas multinacionais cresceu dramaticamente com o
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desenvolvimento das comunicacoes e a criagdo da OMC, o que acentuou
a légica de desregulamentacao da globalizacdo econémica. Enquanto a
expansdo de tais empresas viabilizou a criagio de empregos e
desenvolvimento, tal expansdo também conferiu a tais empresas maior
poder politico, particularmente sobre governos de paises menores que
sdo mais dependentes economicamente de suas atividades (EUROPEAN
PATENT OFFICE, 2007, p. 23).

O European Patent Office (2007) analisa as principais for¢as que
irdo moldar o futuro do sistema de patentes e apresenta quatro cenarios
prospectivos para esse sistema’. As empresas multinacionais sdo o
driver dominante do primeiro cenario prospectivo exposto. Tais
empresas possuem recursos para formar grandes portfélios de patentes
e utilizar suas patentes em um contexto onde o nimero de litigios é
crescente. O objetivo principal é aumentar o valor dos ativos para os
stakeholders e, para isso, as patentes sio amplamente vistas como uma
ferramenta financeira. Nesse cenario, o mercado decide o destino do
sistema de patentes, apesar de haver poucas regulamentagdes sobre os
excessos visiveis (European Patent Office, 2007, p.10).

Em outro cendrio prospectivo, a sociedade é o driver dominante
(European Patent Office, 2007, p.10). Neste cenario, uma diminuicdo na
confianca da sociedade e o crescimento das criticas ao sistema de
propriedade industrial resultaram em sua erosdo gradual. Os principais
atores sdo os movimentos populares - muitas vezes coligacdes da
sociedade civil, empresas, governos envolvidos e individuos - buscando
desafiar as normas existentes. A midia desempenha um papel central.

0 aumento da interconectividade global - em grande parte devido
a Internet - permitiu que grupos menores tornassem um publico maior
ciente de sua causa (European Patent Office, 2007, p.24).

Segundo o Furopean Patent Office (2007, p. 9) a sociedade deve
ser beneficiada por um sistema de patentes que permanega cumprindo
seus propositos de fomentar a inovagdo; caso contrario, a legitimidade
do sistema pode estar aberta a questionamentos. Alain Pompidou, ex-

' 0 desenvolvimento de cendrios prospectivos efetuado pelo governo francés (PIETA, 2006) expde

percepgOes similares aquelas expostas em EPO (2007). Uma diferenca basica é que no relatério do
governo francés considera-se mais provavel que haja uma sucessdo cronoldgica entre os cendrios.
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presidente do Escritério Europeu de Patentes formulou algumas
questoes nesse sentido:

o sistema de patentes promove adequadamente a inovagio e o avango
tecnolégico? Como os direitos de propriedade intelectual e influéncias
geopoliticas estdo impactando a inovagcdo na economia global? O
equilibrio entre os interesses dos paises desenvolvidos e daqueles em
desenvolvimento estd estabelecido de forma justa? Os interesses dos
usuarios do sistema e os da sociedade estdo equilibrados de forma justa?
Os aspectos genéricos da pesquisa cientifica deveriam permanecer no
dominio publico? (European Patent Office, 2007, p. 3).

Potterie et al (2007, p. 3) formulam uma questdo adicional nesse
sentido: “quais caracteristicas do sistema de patentes melhoram ou
reduzem seu potencial em cumprir com seus objetivos?”.

Naturalmente, cada um dos aspectos abordados anteriormente
sdo também relevantes no contexto de pools de patentes e seus
impactos no interesse publico. Tais aspectos devem permear o
entendimento do exposto no presente trabalho.

Se o portfélio de patentes de apenas uma empresa pode ter o
potencial para eliminar a competicdo?, o risco de formagio cartel é
aumentado quando diversas empresas licenciam mutuamente seus
portfélios em um pool de patentes. Assim, pools de patentes sio um
aspecto interessante do debate envolvendo o sistema de patentes uma
vez que estdo relacionados a questdoes delicadas e complexas na
ponderacdo entre riscos sociais e potenciais beneficios. Assim, de
acordo com Ekenger (2003), pools de patentes ainda se constituem um
dos maiores desafios as politicas de competicao.

A fim de averiguar quais topicos estdo envolvidos na analise sobre
se um pool pode ter efeitos pré-competitivos ou ndo, foram abordados,
dois importantes documentos que manifestam as posicdes do governo
dos EUA sobre pools de patentes a luz da legislacdo antitruste (U.S.
DEPARTMENT OF JUSTICE; FEDERAL TRADE COMISSION, 1995,2007).

2 . . . . ~ . . . . .
Um exemplo nesse sentido é o caso da patente concedida aos irmdos Wright na industria de avides

em 1906 nos Estados Unidos. Segundo Merges e Nelson (1990) ha evidéncias de que a patente dos
irm3dos Wright tenha atrasado o desenvolvimento da industria de aeronaves nos Estados Unidos e a

situagdo era tdo séria que um acordo foi firmado para viabilizar licengas cruzadas entre as empresas.
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Adicionalmente, foi feita uma analise detalhada das revisdes feitas pelo
Departamento de Justica americano (USDOJ) em pools de diversas
tecnologias dentre elas MPEG-2, DVD e 3G. Também com relacdo aos
pools de algumas dessas tecnologias, as andlises efetuadas pelos 6rgaos
do sistema brasileiro de defesa da concorréncia também foram
consideradas. Beneficios, riscos e medidas a fim de minimizar tais riscos
na formacdo de pools foram abordados na literatura. Toépicos
especificos na formacdo de pools relacionados a padrdes tecnoldgicos
foram também abordados. Com base nessa andlise, foram propostos
parametros de andlise para pools de patentes na legislagdo brasileira.

2 Pools de patentes e o interesse publico

Cada vez mais as empresas buscam parcerias a fim de maximizar
seus investimentos em inovacdo. Sob a perspectiva da sociedade, a
colaboracio privada promete beneficios: estimula difusio do
conhecimento, promove uma divisdo eficiente de trabalho, reduz os
riscos da inovacdo e promove a interoperabilidade entre produtos
complementares. No entanto, deixar que a formacdo de acordos de
colaboracdo seja regida somente pelas for¢as do mercado privado pode
ndo levar a resultados socialmente positivos: as empresas podem
colaborar tanto abaixo de niveis desejaveis ou podem fazé-lo de uma
forma anticoncorrencial (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2011, p. 132). Assim, a colaboragido privada movida
apenas pelos interesses do mercado pode acarretar em riscos para o
interesse publico. Alguns aspectos nesse sentido serdo abordados a
seguir.

2.1 Risco de colusao em mercados relacionados a tecnologia coberta pelo
pool

Os possiveis efeitos anticompetitivos decorrentes da formacao de
pools incluem a restricdo da concorréncia entre os licenciados que
participam do pooj, servindo como um mecanismo de fixagcdo de precos3

* De acordo com Crane (2008, p.6) pools s3o vistos com suspeita pelas autoridades antitruste por
diversas razdes. Por exemplo, o autor ressalta uma situagdo onde uma empresa A possui patentes
complementares, mas também patentes substitutas aquelas pertencentes a empresa B. Ainda que as
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(COLANGELO, 2004, p. 33; IVERSEN; BLIND; BEKKERS, 2006). De
acordo com Colangelo (2004, p.72) pools de patentes podem encobrir
formas de conspiracdo a fim de suprimir a competicio. Em Priest
(1977) sdo apresentadas evidéncias de que pools de patentes podem
servir como uma forma de dividir as vendas em uma industria,
coordenar precos e podem viabilizar a formacdo de cartel. Ribas (2011,
p.- 95) ressalta que tais cartéis podem também viabilizar a restricdo na
oferta de produtos. Segundo o U.S. Department of Justice e a Federal
Trade Comission (1995, item 5.5), quando a formacdo de pools é um
mecanismo para realizar fixacdo de precos ou divisdo de mercado, eles
estdo sujeitos a questionamentos legais sobre a regra “per si”.

2.2 Patentes de tecnologias substitutas combinadas em um pool

De acordo com Carlson (1999, p.385-386 apud U.S. PATENT AND
TRADEMARK OFFICE, 2000) e Colangelo (2004, p.33), pools de patentes
podem causar a inflacdo de custos de produtos competitivos. Enquanto
certas patentes podem ser consideradas legalmente como sendo de
bloqueio, elas podem, de fato, cobrir alternativas competitivas ou
substitutas para certa tecnologia. Assim, a inclusdo destas patentes no
poolpode levar a pratica de precos monopolistas. De acordo com o U. S.
Patent and Trademark Office (2000, p. 10), essas criticas podem ser
evitadas através da analise cautelosa de um poo/a fim de verificar se as
patentes sdo realmente de bloqueio, como estabelecido no U.S.
Department of Justice e Federal Trade Comission (1995). No entanto,
Lerner e Tirole (2004) ressaltam nesse sentido que nem sempre é facil
distinguir patentes complementares de patentes substitutas.

Pools que incluem patentes substitutas ou rivais eliminam a
concorréncia e podem levar a precos mais altos por meio de conluio
para fixacdo de pregos* Similarmente, Layne-Farrar e Lerner (2008)

duas empresas formem um pool e negociem os royalties apenas para as patentes que sdo
complementares, tais conversagBes podem facilitar uma precificagdo interdependente em suas
patentes substitutas.

De acordo com Kaplow (1984, grifo nosso, tradugdo nossa): “[o] problema de acimulo de patentes, a
agregacdo de varias patentes sob propriedade ou controle Unico, é conceitualmente indistinguivel do
problema de fusdo sob a lei antitruste. [...] Isso, é claro, depende de uma avaliagdo do potencial de
eficiéncias criadas pelo pool. Um pool de patentes concorrentes é dificil de distinguir de um cartel, a
este respeito.”.
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ressaltam que, se patentes substitutas sdo combinadas em um pool, o
resultado pode ser que ele seja usado como cartel, reduzindo a
concorréncia e aumentando os pregos para licenciados. Segundo o U.S.
Patent and Trademark Office (2000) uma das principais caracteristicas
que um pool de patentes deve possuir a fim de que nio esteja em
desacordo com a legislacdo antitruste é que ele deve integrar
tecnologias complementares (ao invés de tecnologias substitutass ou
alternativas), pois caso contrario, ha uma reducdo inaceitavel na
competicao.

As autoridades antitruste e a literatura em geral frequentemente
ressaltam que pools de patentes sejam analisados diferentemente
dependendo se eles envolvem patentes de bloqueio, patentes
alternativas ou patentes complementaresé. No entanto, embora essa
nomenclatura possa ser atil como um indicador primario de possiveis
impactos competitivos de acordos de pools, ela pode também ser
simplista demais ou dar margem a interpretagdes errdneas
(HOVENKAMP; LEMLEY; JANIS, 2004, §34-2.c). Segundo Hovenkamp,
Lemley e Janis (2004, §34-2), o uso de tal nomenclatura nao elimina a
necessidade da analise antitruste levar em conta sutilezas especificas de
cada mercado. Adicionalmente, nesse sentido vale ressaltar que, nem
sempre é facil distinguir patentes complementares de patentes
substitutas (LERNER; TIROLE, 2004).

2.3 Licenciamento de patentes ndo essenciais atrelado a patentes
essenciais

Em pools formados no contexto do estabelecimento de um

o~

padrdo, ao pleitear ingresso no pool/ o documento patentario

o

submetido a uma andlise de essencialidade. O objetivo dessa analise

-

verificar se a tecnologia coberta pela patente é essencial
implementacio do padrao.

Pode ocorrer que o licenciado para adquirir um pacote de
patentes essenciais a um padrao, acabe sendo levado a licenciar também
patentes nao essenciais porque elas também estdo inclusas no pacote de

> Patentes substitutas sdo definidas por Lerner e Tirole (2008, p.162) como patentes distintas que n3o
sdo mutuamente infringidas, mas que fornecem a mesma funcionalidade aos usudrios.

® Ver, por exemplo, Goller (1968).
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licencas do pool No entanto isso esta em desacordo com o disposto no
Art. 36, § 30 inciso XVIII da Lei 12.529/117.

2.3.1 Equivaléncia de trechos da reivindicagdo de uma patente com itens

do padrao

Tanto as especificacdes de um padrao quanto as reivindicacdes do
documento patentario sdo geralmente muito extensos. Portanto, a
verificacdo se uma patente pode ser considerada como essencial a um
padrao, é uma tarefa complexa.

A fim de lidar com esse problema, na plataforma de patentes 3G
onde, ao pleitear ingresso aos pools da tecnologia 3G, o candidato a
membro deve dar informacgdes a fim de subsidiar sua alegacdo de que
sua patente é essencial ao padrdo. Para isso, ele deve listar, para cada
reivindicacdo, quais elementos seriam equivalentes a quais trechos da
especificacdo do padrdo (GOLDSTEIN; KEARSEY, 2004, p. 346)8. Depois
de proferida uma decisdo final de que uma reivindicacio de uma
patente é essencial a tecnologia, esse fato é publicado no site da
plataforma para outros membros e estes podem questionar essa decisao
(GOLDSTEIN; KEARSEY, 2004, p. 378). As informag¢des publicadas aos
membros incluem a reivindicacdo considerada essencial e as
caracteristicas da tecnologia 3G que correspondem a referida
reivindicacdo (GOLDSTEIN; KEARSEY, 2004, p. 377).

2.4 Negociacao de royalties com tecnologias candidatas antes da escolha
do padrao

Segundo o U.S. Department of Justice e Federal Trade Comission
(2007, p. 53), discussdes sobre licenciamento ex-ante, ou seja, antes do
estabelecimento do padrdo, podem preservar os beneficios da
competicdo uma vez que aumentam o conhecimento que os tomadores

7 Na literatura antitruste essa postura anticompetitiva é denominada de tying.

& A empresa pode também, quando achar necessario, para cada elemento da reivindicacio e
correspondente trecho da tecnologia, especificar porque o elemento da reivindicagdo é essencial a
tecnologia ou padrdo (GOLDSTEIN; KEARSEY, 2004, p.347). A empresa pode fazer referéncia aos
desenhos contidos no documento patentdrio para fundamentar sua argumentacdo (GOLDSTEIN;
KEARSEY, 2004, p. 346). Adicionalmente, ela pode descrever as deficiéncias do estado da técnica que
foram resolvidas por sua patente (GOLDSTEIN; KEARSEY, 2004, p. 357).
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de decisdo da SSO (Standard Setting Organization) possuem sobre os
termos de licenciamento, podendo aumentar a qualidade de suas
decisoes, viabilizando que sejam ponderados os méritos técnicos e de
preco relativos as alternativas para o padrdo. Na maioria dos casos as
autoridades antitruste americanas considerardo que a negociacdo ex-
ante realizada por uma SSO ou seus membros esta propensa a conferir
beneficios substanciais a fim de evitar problemas de hold-up® que
podem ocorrer apds o padrdo ser estabelecido e esse é um elemento
importante na andlise pela regra da razdo (U.S. DEPARTMENT OF
JUSTICE; FEDERAL TRADE COMISSION, 2007, p. 52).

De acordo com Contreras (2011, p.5) tal politica de divulgacao de
termos de licenciamento ex-ante impediria os detentores de patentes de
exigirem royalties inesperadamente elevados (sujeito apenas ao
requisito ambiguo de FRAND), depois que o padrao tenha sido adotado
e os fabricantes ja tenham efetuado investimentos significativos em tal
padrdao. A divulgacdo prévia de taxas de royalty permitiria aos
participantes da SSO’s avaliarem o custo de incluir determinadas
tecnologias patenteadas em um padrdo antes de sua adocdo, e
permitiria, assim, uma decisdo mais eficiente com relacdo ao projeto
técnico do padrdo. Ou seja, se o titular de uma patente revelar uma taxa
de royalties elevada demais, ou se diversos detentores de patentes
divulgarem taxas de royalties que, em conjunto, ndo podem ser
suportados pelos lucros esperados decorrentes da venda dos produtos
em conformidade com o padrdo, entdo os desenvolvedores do padrido
poderiam, teoricamente, ajustar o projeto do padrio para evitar uma ou
mais dessas patentes e/ou optar por uma tecnologia alternativa
protegida por menos patentes (ou nao protegida por patentes) no inicio
do processo (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2006, p. 3).

® Segundo a FTC (2011, p.5)hold-up ocorre quando uma empresa A infringe a patente de outra e a
migracdo para uma tecnologia alternativa pode ser cara se a empresa A ja investiu na produgdo
usando a tecnologia patenteada. Nessas circunstancias, o titular dessa patente pode extrair royalties
que excedem seu valor de mercado, baseado no poder de interdigdo conferido pela patente. Isso
ocorre, pois o titular da patente pode usar o poder de interdicdo da patente para extrair royalties que
correspondem ndo sé ao valor de mercado da invengdo, mas também a uma parte dos custos que o
infrator incorreria se tivesse que adotar uma tecnologia alternativa (FTC, 2011, p.5). A ameaga de
interdigdo aumenta o poder de barganha do titular da patente mesmo que sua patente seja de baixa
qualidade, cobrindo apenas uma pequena caracteristica da invengdo (SHAPIRO, 2010, p. 3). De acordo
com Shapiro (2001, p. 125) “o problema de hold-up é bem real atualmente e os formuladores de
politicas patentdrias e de politicas para defesa da concorréncia devem considerar o problema de hold-
up como de importancia prioritaria nos préximos anos”.

Rev. Direito Econ. Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 1-34, jan./jun. 2013



SILVA, D. F.

A esse respeito, vale ressaltar um estudo focado em duas SSO’s
voluntdrias, lnstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)e
VMEbus 19 International Trade Association1! (VITA) (CONTRERAS,
2011). Esse estudo demonstra que os padrdes estabelecidos por essas
SSO’s envolveram negociacdo ex-ante e prové evidéncias empiricas de
que ndo foram observados efeitos negativos de tais negociacées na
quantidade de padroes iniciados e adotados ou na qualidade dos
padrdes. Adicionalmente, de acordo com esse estudo, ndo foram
encontradas evidéncias de que a adogdo de tais politicas de negociacdo
ex-ante acarretaram uma demora maior no tempo requerido para o
desenvolvimento do padrdo. Adicionalmente, no levantamento
efetuado, a maioria dos participantes da VITA ressaltou que tal politica
de negociacdo ex-ante foi importante para melhorar a abertura e

transparéncia do processo de desenvolvimento do padrao?2.
Segundo Contreras (2011, p.8) a VMFEbus International Trade

Association (VITA) solicitou a seus membros que informassem ndo
apenas os royalties maximos aplicaveis, mas também todas as suas
patentes essenciais, bem como qualquer termo de licencga restritivo que
seria adotado. Revisando a politica adotada pela VITA, a FTC e o USDO]
ressaltaram beneficios pro-competitivos de negociacdes ex-ante e
estabeleceram que tal atividade seria avaliada segundo a regra da razao

(U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE; FEDERAL TRADE COMISSION, 2007).

A negociacdo ex-ante de royalties relativos a uma tecnologia com
as empresas participantes no processo do estabelecimento do padrao
atuaria no sentido de evitar uma postura anticompetitiva que tem sido

% VMEbus é um padrio de barramento de computadores inicialmente desenvolvido para ser utilizado
para uma linha de CPU’s da Motorola em 1981. O padrdo é atualmente utilizado em diversas
aplicagdes tais como automacdo industrial e fisica de altas energias.

" A VITA Standards Organization (VSO) é um 6rgdo da VITA para estabelecimento de padrdes, uma
entidade sem fins lucrativos focada em sistemas em tempo real embutidos em computador. A VITA
Standard Organization objetiva fornecer aos membros da VITA um método para desenvolvimento e
promocgdo de especificagdes de tecnologias abertas (VITA STANDARD ORGANIZATION, 2009, p.3).

20 U.S. Department of Justice (2006) e o U.S. Department of Justice (2007) analisam a politica de
estabelecimento de royalties maximos e termos de licenciamento antes do estabelecimento do

padrdo.
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designada na literatura como “patentambush’13 na qual, durante sua
participacdo no desenvolvimento e estabelecimento de um padrao, o
membro de uma SSO esconde informacdes sobre uma patente
(pendente ou concedida), tal patente sendo relevante para o padrao e,
posteriormente, o titular da referida patente utiliza-a contra empresas
que implementam o padrdao (ROYALL; TESSAR; VINCENZO, 2009, p.
34;ZIBETTI, 2012, p. 129; MARSON, 2005; EUROPEAN COMISSION,
2007).

Nesse sentido, a World Intellectual Property Organization (2011,
p. 128) ressalta:

[os] conflitos de interesse na formacdo de padrdes sdo de certa forma
analogos aos verificados em pools de patentes. Os fornecedores podem
ocultar informacdes sobre P&D em andamento para direcionar o grupo a

[adotarem tecnologias que incluam] patentes suas a serem obtidas.

Outro inconveniente nesse sentido é que os titulares de patentes
podem usar o conhecimento adquirido no processo de estabelecimento
do padrio para ajustar as reivindicacdes de sua patente de forma que
possuam maior possibilidade de fazer com que o grupo infrinja suas
patentes (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2011, p.
128).

2.5 Risco de infragdo de patentes externas ao pool

Segundo Bessen (2003), pools de patentes efetivamente ndo
corrigem todos os problemas associados a “emaranhados de patentes”
(patentthickets). O autor ressalta o problema de titulares externos ao
poolpossuirem patentes de tecnologias cobertas pelo poot:

Ndo ha nada que impega o chamado “problema do titular externo ao
pool’ (outsider problem) no qual tal titular pode entrar com ac¢des de
contrafacdo contra membros do pool, se isso lhe parecer mais lucrativo,
tal titular pode simplesmente manter-se fora do pool/ e bloquear o

3 0 termo ambush significa cilada, emboscada.
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esforco coletivo efetuado pelos membros do pool. (BESSEN, 2003 apud
EUROPEAN PATENT OFFICE, 2007, p. 94, tradugao nossa).

De acordo com Shapiro, Farrel e Hayes (2007), a ocorréncia de
problemas de hold-up relacionados a patente no estabelecimento de
padrdes ndo é apenas um problema privado aos participantes de uma
inddstria, mas também um problema de politica publica, pois a jusante
os consumidores sdo prejudicados quando royalties excessivos sdo
repassados a eles.

2.6 Pools como um artificio para encobrir patentes invalidas

Segundo Choi (2003, p.1), muitos dos pools de patentes sdo
formados em uma tentativa de efetuar um acordo entre as partes
envolvidas em disputas judiciais com relagido a validade das patentes e a
reivindicacoes de infracdo conflitantes. Choi (2005) argumenta que os
titulares de patentes tém incentivos fracos para desafiar judicialmente
as patentes de outros titulares se varias patentes fracas contribuem
para um pool de patentes. Na andlise sobre se um pool pode ser
prejudicial ou ndo a inovagdo, o Departamento de Justica Americano
(USDQJ) baseia-se em diversos fatores sendo que o primeiro deles é a
presuncdo de que as patentes nele inclusas sdo validas (U.S.
DEPARTMENT OF JUSTICE; FEDERAL TRADE COMISSION, 2007, p. 71).

Ressalta-se, nesse sentido, uma situagdo onde uma empresa tem
uma patente que tem apenas uma probabilidade de 20% de ser
reconhecida como valida e a empresa B (que também possui patentes
relacionadas ao produto) produz sob suspeita de contrafagio da patente
de A. A empresa B pode entrar com uma a¢do de nulidade contra a
patente da empresa A e a empresa A pode processar B por contrafacio.
Se B obtém éxito, a patente de A é declarada nula e o mercado se abre
para outros competidores. Nestas circunstancias, tanto a empresa A
quanto a empresa B tém grande interesse em obter uma licenga cruzada
ou em criar um pool Ao fazerem isso, as empresas podem proteger suas
patentes e aumentar a probabilidade de manter novos entrantes fora do
mercado. A questdo é que, a menos que as patentes sejam vistas como
claramente complementares, é muito dificil estabelecer se um contrato
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de licenga cruzada ou de um poo/ de patentes é um instrumento pré ou
anticompetitivo (HEIMLER, 2008, p. 6).

2.7 Intervengdao do governo e instituigdes publicas de pesquisa para
defesa do interesse publico

De acordo com Lim (2011), a fim de defender o interesse publico
ndo bastam regras internas a SSO, mas é também necessaria a aplicagdo
da legislacdo antitruste particularmente quando sdo movidas por
entidades governamentais.

Blind e Thumm (2004, p.1597, grifo nosso, traducdo nossa)
sugerem que instituicGes de pesquisa publicas sem fins lucrativos
deveriam atuar na coordenacdo de atividades relacionadas a pools de
patentes:

[...] instituicdes publicas de pesquisa sem fins lucrativos podem atuar
como a principal “forc¢a gravitacional” na formacdo de pools de patentes,
uma vez que podem fornecer as informagdes necessarias e servir como
uma plataforma para as atividades de coordenacgdo. Além disso, elas
podem equilibrar mais facilmente os interesses muitas vezes
conflitantes das empresas envolvidas, em comparacdo com empresas
que tentam promover seus interesses comerciais a custa de outros
participantes. [..] Devido aos fortes interesses comuns e ao poder
econdmico dos membros do pool, a solugdo tecnologicamente superior
de uma empresa externa ao pool que ndo é capaz ou nao esta disposta a
aderir ao pool, pode ndo ser considerada como uma tecnologia candidata
a ser estabelecida como padrdo e, portanto, isso pode fazer com que
sejam desenvolvidos produtos e processos de qualidade inferior e custos
mais elevados. Assim, ainda que um poo/ englobe as principais empresas
que operam determinada tecnologia e possa resolver conflitos entre os
titulares de patentes, ele tem que ser cuidadosamente monitorado, pois
pode desconsiderar solugdes melhores de consércios menores com
poder econdmico mais fraco.

[-]

Evidentemente ha a necessidade de uma ag¢do coordenada de forma a

melhorar a relacdo entre a padronizacao e os direitos de propriedade
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industrial, tal a¢do levando em consideracdo aspectos de politica,

pesquisa e competigao.

Segundo Gandal (2002, p. 81) em mercados onde ha
externalidades de rede, a competicdo provavelmente leva a
padronizacdo em uma Unica tecnologia, ou seja, a coexisténcia nesses
mercados de padrdes incompativeis que competem entre si é
improvavel no longo prazo. Assim, o autor argumenta que em mercados
onde ha tais externalidades, os direitos de propriedade intelectual
podem conferir poder de monopoélio sem que haja inovacgdes
significativas. Dessa forma, segundo o autor, em mercados onde ha
externalidades de rede, os direitos de propriedade intelectual deveriam
ser limitados de forma a facilitar compatibilidade e interoperabilidade
entre produtos competidores!4 (GANDAL, 2002, p.88).

Quanto a rapidez do processo de estabelecimento do padrao, por
um lado, pode parecer mais eficiente decidir sobre padroes
rapidamente: essa convergéncia permite que os produtores se
concentrem em melhorias de desempenho ao invés de desenvolverem
padrdes. Por outro lado, incentivar uma maior competicio entre
padrdes alternativos antes da sele¢do pode ajudar a garantir que o
melhor padrio emerja (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2011, p.129).

Nesse sentido, a World Intellectual Property Organization (2011,
p. 133) ressalta que a literatura econdmica fornece apenas uma
orientacdo limitada em situa¢cbes nas quais os governos devem
considerar intervir nos processos de mercado para a selecdo de padroes
e que esta é uma questao politica que ja vem sendo estudada ha muito
tempo e cada pais tem optado por abordagens muito diferentes nesse
sentido15. Seria util investigar os efeitos de diferentes estruturas e

1 Segundo Economides (2006, p.15) uma empresa pode optar por desenvolver produtos compativeis
com aqueles produzidos por uma empresa rival. Dessa forma haveria um aumento nas externalidades
de rede, pois elas seriam compartilhadas com aquelas geradas pelo rival. Mas alternativamente a
empresa pode optar por desenvolver produtos incompativeis com os de seus rivais e manter as
externalidades de rede que ela criou apenas para seu proprio beneficio.

3 Alguns padrdes podem ser definidos pelo governo (como foi o caso no inicio da Internet nos Estados
Unidos), por uma instituigdo global de engenharia (como foi o caso da tecnologia usada em aparelhos
de fax), por um comité formado por membros da industria ou podem ser promovidos por uma ou
mais empresas; mesmo quando comités formados por membros de industrias sdo formados, as
empresas buscardo promover os padrdes de sua propriedade (ECONOMIDES, 2006, p. 15).
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regras de decisdo em SSO’s a respeito da velocidade e da qualidade de
adocdo de um padrdo onde os cenarios de propriedade industrial
envolvidos sdo altamente fragmentados.

Em pools de patentes formados no contexto do estabelecimento
de um padrao, a defesa do interesse publico pode ser buscada através
da algum nivel de intervencdo governamental a fim de, por um lado,
reduzir os efeitos negativos decorrentes da falta de coordenacio entre
empresas ou, por outro lado, evitar que as empresas interajam de forma
anticompetitiva. Adicionalmente, a cooperacdo com instituicoes de
pesquisa publica pode fornecer subsidios ao processo de tomada de
decisdo relacionado a padroes, avaliando os méritos técnicos de cada
tecnologia candidata bem como questdes relativas a direitos de
propriedade industrial, a fim de evitar que tal processo seja apenas
movido pela busca de lucros das empresas privadas e, dessa forma,
podendo levar a custos sociais elevados, por exemplo, através da adocao
de padrdes mais caros e de qualidade inferior. Dessa forma, aspectos
relacionados a politica, pesquisa e competicdo podem ser considerados
quando o processo de ado¢do de padrdes tecnolégicos ndo é regido
apenas pelos interesses do mercado privado.

3 Proposta de Parametros de Analise de Pools de Patentes na
Legislagao Brasileira

Face aos riscos ao interesse publico que podem ser decorrentes
da formacao de pools de patentes, conforme abordado anteriormente,
nesta se¢do sdo propostos parametros para analise para pools na
legislacdo brasileira. A aplicagdo dos parametros propostos em um caso
especifico (pool 3C DVD no Brasil) foi abordadopor Silva (2012) onde,
para cada um desses parametros foi atribuido um peso de acordo com
seu grau de importancial¢é. Os parametros de analise propostos
relacionam-se a trés aspectos basicos: (a) defesa da concorréncia, (b)
qualidade do sistema de patentes e (c) beneficios e riscos a sociedade.

!¢ Adicionalmente, Silva (2012) considerou o grau de incerteza na avaliagio de alguns parametros,
atribuindo-se uma distribuicdo de probabilidades para parametros cuja afericdo envolvia fatores de
dificil aferigdo.
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3.1 Defesa da Concorréncia

Os atos que possam produzir os efeitos de prejudicar a livre
concorréncia ou a livre iniciativa ou de abuso de posicio dominante
podem caracterizar infracdo da ordem econdmical’. Entre esses atos
estdo aqueles que importam em atuacdo combinada de alguma forma
entre agentes econdmicos; os pools de patentes sdo uma dessas
possiveis formas e, segundo o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (2009, p. 9), a formacdo de tais pools pode levantar
suspeitas sobre eventuais atuagdes concertadas.

A constituicdo de uma pessoa juridica independente a fim de
administrar o licenciamento de um poo/ de patentes é considerada pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE) como um ato de
concentracdo (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA,
2011, item 16). Um ato de concentracdo deve ser submetido ao CADE
pelas partes envolvidas sempre que pelo menos dois dos grupos
envolvidos na operacdo tenham registrado, em seu ultimo balanco,
faturamento bruto anual ou volume de negdcios total no Pais, no ano
anterior a operacao, equivalente ou superior aos minimos legais.

Alguns parametros relativos a defesa da concorréncia sao
propostos a seguir. A presente proposta de parametros envolve
questdes suscitadas especificamente na formacdo de pools de patentes e
ndo tem o intuito de abranger todas as possiveis condutas
anticompetitivas relativas genericamente a transferéncia de
tecnologials.

A andlise de indicios de infra¢do a ordem econdémica presume a
definicdo do mercado relevante de produto e geografico a fim de
determinar se a unido das empresas para licenciamento conjunto
através de um pool/tem efeitos adversos e ilicitos. Dessa forma, caso seja
constatado que o arranjo especifico do exercicio dos direitos de
patentes que constitui o pool confere posicdo dominante!® ao agente
econémico no(s) mercado(s) relevante(s), os precedentes do CADE

7 Art. 36 da lei 12.529/11.

® Uma lista contendo atos ou comportamentos anticompetitivos que podem ocorrer no ambito da
transferéncia de tecnologia com maior frequéncia, consta em Assafim (2005, p. 275) e incluem os
incisos |, 11, VI, X, XIV e XXIIl do Art. 21 da (antiga) Lei 8.884/94. Na Lei 12.529/11 (nova), tais incisos
ndo foram alterados e constam, respectivamente, nos incisos |, Ill, V, VIII, XIl e XVIII do Art. 36.

YA caracterizagdo de posi¢io dominante consta no Art. 36 § 2° da lei 12.529/11.
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indicam que deve ser analisado (a) se ha condi¢des estruturais para o
exercicio abusivo dessa posicdo (b) se houve, de fato, abuso??, com
prejuizo a concorréncia (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONOMICA, 2009, p. 8)21. Condutas e atos de concentracgio restritivos
da concorréncia podem também prover eficiéncias compensatoérias que
devem ser analisadas caso a caso observando-se os efeitos liquidos
sobre a eficiéncia econémica (MELLO, 2002, p. 498). Assim, “a conduta
s6 é ilegal se apresenta um efeito anticompetitivo liquido” (SALGADO,
1997, p. 166). Essa abordagem é inspirada pela regra da razdo e se
originou na jurisprudéncia antitruste americana (MELLO, 2002, p. 499).
A ponderacio entre possiveis danos a sociedade quando comparados as
eficiéncias geradas sera abordada na sec¢ao 3.3.

3.1.1 Barreiras a entrada

A fim de consolidar a identificagio da posicdo dominante é
importante identificar a presenca de barreiras a entrada e dificuldade
ou impossibilidade de substituicio (GABAN; DOMINGUES, 2012, p.99).
Assim, o parametro proposto é a verificagdo se os termos estabelecidos
pelo pool/funcionam como uma barreira a entrada de novos licenciados,
por exemplo, através de cobranca de royalties elevados. A inexisténcia
de tecnologias alternativas devido a padronizagdo também pode
representar uma barreira a entrada significativa?2. Ainda que os valores
dos royalties cobrados pelo pool nao representem uma barreira para
que licenciados externos ao poo/ atuem nos mercados a jusante, as taxas
de royalties acumuladas (acrescidas dos royalties de outros titulares de
patentes externos ao pool) podem se tornar elevadas o suficiente para
representar uma barreira a entrada significativa nesses mercados. A
padronizacdo em si ndo impede que emerjam no mercado padrdes
tecnoldgicos substitutos ou sucessores, no entanto, os custos de

2 Art. 36 inciso IV (abuso de posicdo dominante), Art. 36 § 32 inciso XIX (abuso de direitos de
propriedade industrial) ou Art. 116 inciso | (abuso de poder econémico) da Lei 12.529/11.

' Uma abordagem detalhada quanto as etapas envolvidas na anélise econdémica de atos de
concentragdo consta no Guia para Andlise Econdmica de Atos de Concentragdo Horizontal
(SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONOMICO/MINISTERIO DA FAZENDA; SECRETARIA DE
DIREITO ECONOMICO/MINISTERIO DA JUSTICA, 2001).

22 As barreiras 4 entrada devido a royalties elevados e & padronizagio foram alegadas pelaSECRETARIA
DE DIREITO ECONOMICO/MINISTERIO DA JUSTIGA (2008, item 15.vi).
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investimento e outros fatores associados?3 para fazer com que um
padrao substituto ou sucessor emerjapodem funcionar como altas
barreiras a novos entrantes no mercado de licenciamento da tecnologia,
tais barreiras sendo reforcadas caso estejam presentes externalidades
de rede?* e/ou haja “emaranhados de patentes” associados a tecnologia.
Se o padrdo sucessor tiver que ser compativel com padrido(des)
anterior(es), isso também contribui para reforgar tais barreiras a
entrada, caso a tecnologia necessaria para tal compatibilidade esteja
protegida por patentes.

3.1.2 Colusao em mercados relacionados

Os riscos de colusdo?s entre concorrentes devido a formacao de
pools de patentes foram abordados na se¢do 2.126. Quando licenciantes
competem entre si e/ou com licenciados em mercados relacionados a
tecnologia coberta pelo pool deve ser analisado se o pool/ prejudica a
concorréncia no mercado a jusante e/ou em outros mercados
relacionados?’. Isso inclui a andlise quanto a formacao de cartel ou
outro arranjo para fixacdo de precos (fora do escopo do licenciamento
do portfélio de patentes do pool), divisdo de mercado e/ou limitagdo da
producdo, ainda que isso ocorra de forma tacita. Gaban e Domingues
(2012, p. 257-278) apresentam meios e incentivos para investigacdo e
coleta de provas contra cartéis.

# segundo Gaban e Domingues (2012, p. 100), de forma geral as barreiras 4 entrada, podem ser
definidas em termos de custos, aprendizagem, tempo de adaptagdo, condi¢des de desenvolvimento e
retorno de investimentos do agente em determinado segmento da economia.

** Em mercados onde estdo presentes externalidades de rede, o valor de um produto é dependente da
quantidade de usuarios conectados a rede que utiliza tal produto. Essas externalidades podem fazer
com que haja aprisionamento (lock-in) do usudrio devido aos altos custos que seriam decorrentes da
migragdo para uma tecnologia ou padrao alternativo.

% Art. 36 § 3%incisos | e Il da Lei 12.529/11.

2 Segundo Lim (2011, p. 3) se o pool é formado no contexto do estabelecimento de um padrdo o risco
de colusdo é aumentado.

*” Na Business Review Letter do pool 3C DVD, o U.S. Department of Justice (1998) alertou para o risco de
que o pool possa impedir a competicdo ndo apenas entre licenciantes e licenciados, mas também
entre licenciantes, uma vez que eles sdo competidores em mercados verticalmente relacionados ndo
apenas em mercados a jusante tal como a fabricagdo de discos DVD, mas também na criacdo de
conteudos a serem incorporados nos discos.
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3.1.3 Informagodes confidenciais e sensiveis a concorréncia

Verificacdo se os direitos dos licenciantes como participantes da
administracdo do pool permitem acesso a informagdes confidenciais e
sensiveis a concorréncia, tais como dados sobre custos (SECRETARIA
DE ACOMPANHAMENTO ECONOMICO/MINISTERIO DA FAZENDA,
2011, item 15.c; CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONOMICA, 2011, item 16)28,

3.1.4 Razoabilidade dos royalties

Alguns parametros de andlise quanto a razoabilidade dos
royalties sdo expostos a seguir:

a) Uma analise simplificada adotada pela Secretaria de
Acompanhamento Econ6mico/Ministério da Fazenda (2011,
item 15.b) é a verificagio se os royalties cobrados sao
proporcionalmente pequenos em comparacdo com custos
totais de fabricacdo. De forma similar, oU.S. Departmentof
Justice (1997, item 11-B-2) verificou se os royalties cobrados
sdo proporcionalmente pequenos com relacdo ao preco do
produto;

b) Em situagcdes onde os licenciantes competem com o0s
licenciados em mercados a jusante, a concorréncia pode ser
prejudicada por uma postura anticompetitiva que é
conhecida como “elevacdo dos custos dos rivais”,
“pricesqueeze’ ou ainda “marginsqueeze’?. E desejavel que

% Esse pardmetro é importante a fim de evitar que concorrentes em mercados verticalmente
relacionados a tecnologia licenciada obtenham vantagens em virtude de vazamento de tais
informacdes (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA, 2011, item 28). A protecio
contra vazamento de informagBes sensiveis a concorréncia foi também contemplada peloU.S.
Department of Justice(1999, p. 9,14).

Segundo Hovenkamp (2001, p. 40 apud FORGIONI, 2008, p. 452, grifo nosso) a teoria de elevagdo dos
custos dos rivais “foi uma das maiores contribui¢cdes da doutrina da era pds-Chicago. Baseia-se na
crenga de que muitas estratégias anti-competitivas tornam-se mais plausiveis se forem encaradas
como praticas tendentes a aumentarem os custos suportados pelos concorrentes e nao
simplesmente elimina-los do mercado”. O Conselho Administrativo de Defesa Econémica (2009, p.
10, grifo nosso) adota uma caracterizagdo similar: a postura de “elevagdo dos custos dos rivais” “se
caracteriza pela fixagdo do prego de determinado insumo em nivel discriminatdrio para concorrentes,
relativamente ao preco oferecido pela empresa dominante para si ou para sua subsidiaria a jusante,
inviabilizando a oferta de produtos dos competidores a pregos competitivos”.

N
©
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essa postura seja levada em conta na analise de razoabilidade
dos royalties;

c) Verificagdo quanto a presenca de um limite maximo para
aumento dos royalties por ocasido da renovacao do contrato
de licenciamento a fim de evitar que licenciantes usem o fato
das licenciadas estarem aprisionadas (/ocked-in) a tecnologia
coberta pelo pool para aumentar demasiadamente os
royalties30.

3.1.5 Inclusao de patentes substitutas em um pool

Um dos principais parametros na andlise da formacao de um poo/
de patentes é a determinacao se tal poo/inclui patentes substitutas ou
complementares entre si. Os riscos decorrentes da inclusdo de patentes
substitutas em um poo/ foram abordados na secio 2.2. Com base nesses
riscos, o parametro de andlise proposto é a andlise quanto a
mecanismos para atenuar o risco de que o poo/ inclua patentes de
tecnologias substitutas. Os mecanismos que visem proporcionar uma
analise de essencialidade independente dos interesses dos licenciantes
(que serdo abordados na se¢do a seguir) também atuam no sentido de
evitar que patentes substitutas sejam inclusas e mantidas no pool.

3.1.6 Licenciamento de patentes ndo essenciais atrelado a patentes

essenciais

O risco de licenciamento de patentes ndo essenciais atrelado a
patentes essenciais foi abordado na secdo 2.3. Alguns fatores sdo

% De acordo com a World Intellectual Property Organization (2011, p. 129) externalidades de rede
podem fazer com que a sociedade esteja atrelada (locked in) a um padrdo inferior. Adicionalmente,
altos custos de migracdo fazem com que o comprador esteja atrelado (locked in) a sua escolha inicial
(KLEMPERER, 2005, p.9). Assim, principalmente nesses casos, o estabelecimento de um limite maximo
para aumento dos royalties é muito importante. Na Business Review Letter do pool MPEG-2 o limite
maximo para aumento de royalties foi estabelecido como 25% de aumento maximo nas taxas de
royalties na renovagdo do contrato (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 1997, p.12): “[w]hile the term
‘reasonable’ is the Portfdlio license’s only limitation on the Licensors’ ability to impose onerous non-
royalty terms on licensees at renewal time, the 25% cap on royalty increases [...] appear to constrain
the Licensors’ ability to use royalties to exploit any locked—in installed base among its licensees”.
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relevantes no sentido de reduzir o risco de que patentes nao essenciais
a um padrdo sejam inclusas e mantidas no poo/B!:

a) E desejavel que a analise de essencialidade seja feita por um
grupo de especialistas ao invés de individualmente3z;

b) Verificacdo quanto a disposicées contratuais visando
assegurar que o especialista(s) deve(m) ter “conhecimento
completo e suficiente e ser[em] versado[s] na tecnologia
relevante” (Expert Agreement, 2.3 apud U.S. DEPARTMENT
OF JUSTICE, 1999, p. 4);

c) Verificagdo quanto aos mecanismos que visem garantir que
o(s) especialista(s) atue(m) efetivamente de forma
independente dos interesses dos licenciantes na analise de
essencialidade. 33 A atuacdo do INPI a fim de prestar
consultoria junto as entidades do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorréncia sobre o relatério de essencialidade
feito pelo(s) especialista(s) pode atuar de forma positiva na
avaliacdo desse parametro34;

A inclusdo de uma patente n3o essencial no portfélio a ser licenciado no contexto do estabelecimento
de um padrdo geralmente ndo acarreta alteragdo nos royalties cobrados mas, caso seja uma patente
mais recente que as demais, pode ter o efeito de prolongar indevidamente o tempo de vigéncia do
contrato de licenciamento do pool.

No pool DVD6C (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 1999, p.4) a andlise de essencialidade poderia ser
feita por um painel de especialistas. No pool 3C DVD, o especialista poderia contratar outros
especialistas a fim de assisti-lo na andlise de essencialidade (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 1998, p.
4).

No pool MPEG-2 o especialista independente ndo é mantido diretamente pelos licenciantes, mas por
entidade separada dos titulares de patentes (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 1998, p. 12). Isso
também ocorre nos pools da tecnologia 3G (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2002, p.10). No pool 3C
DVD, além de constar no contrato de licenciamento que o especialista atua de forma independente,
houve um comprometimento por parte das licenciantes junto ao especialista que sua remuneragdo e
manutengdo futura ndo seriam afetadas por suas decisGes quanto a essencialidade das patentes (U.S.
DEPARTMENT OF JUSTICE, 1998, p.12). Ainda assim o U.S. Department of Justice (USDOJ) considerou
propenso a falhas esse mecanismo de independéncia do especialista também baseado no fato de que
o especialista é mantido pelas licenciantes enquanto que no pool da tecnologia MPEG-2 ele é mantido
por uma entidade separada. No entanto, o U.S. Department of Justice (1998, p.12) emitiu sua revisdo
baseado no fato de que as provisdes propostas assegurariam que o especialista estaria isolado dos
interesses dos licenciantes, mas caso isso ndo ocorresse, seu parecer favoravel ao pool poderia ser
alterado.

Em junho de 2010 foi celebrado um acordo de cooperagdo técnica entre INPI, CADE e SDE/MJ. O
acordo incluia prestagdo de consultoria, prestagdo de estudos e troca de informagdo e conhecimento
entre as entidades (MINISTERIO DA JUSTICA / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR, 2010).
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d) Verificagdo quanto a presenca de mecanismos a fim de que a

essencialidade das patentes do poo/ possa ser contestada3s,
buscando evitar “venda casada” de patentes nao
essenciaisaquelas essenciais. A analise desse parametro é
facilitada se for disponibilizada uma tabela, onde o candidato
a membro do pool/ evidencia quais elementos de cada
reivindicacdo de sua(s) patente(s) sdo equivalentes a quais
trechos do padrao estabelecido. Esse procedimento é adotado
com relacdo a patentes que pleiteiam ingresso na plataforma
de patentes 3G, conforme detalhado na secdo 2.3.1;
Verificacdo se ha no pool mecanismos para viabilizar a
entrada de outros titulares de patentes essenciais (U.S.
DEPARTMENT OF JUSTICE, 1999, p. 5). A independéncia
do(s) especialista(s) também é importante a fim de que os
licenciantes ndo ajam de forma concertada a fim de excluir
patentes essenciais que pleiteiem ingresso ao poo/ (U.S.
Departmentof Justice, 1997, p. 10);

Se forem contratados especialista(s) independente(s) para
analise da essencialidade das patentes preliminarmente
apenas em alguns paises (tais como Estados Unidos e Japao),
verificacio quanto a presenca de critérios de analise de
essencialidade também nos demais paises a fim de evitar que
patentes estrangeiras cujo escopo tenha sofrido restricées no
exame nacional de tal forma que ndo possam ser mais
consideradas essenciais ao padrdo, sejam inclusas
indevidamente no pooP¢. A tabela referenciada no item (d)
facilita também a avaliagcdo desse parametro.

3.2 Impactos da Qualidade do Sistema de Patentes

Pools de patentes influenciam e sofrem influéncia de problemas

de qualidade do sistema de patentes3’. Nesse sentido ressalta-se que

3 Um exemplo de incentivo para tais questionamentos constam no U.S. Department of Justice (1999, p.

13).

*0 pool DVD6C considera que patentes de outros paises sejam essenciais caso seu quadro
reivindicatdrio tenha escopo “substancialmente igual ou maior que uma patente [equivalente]
americana ou japonesa” (U.S. Department of Justice, 1999, p. 4).

*Mais detalhes nesse sentido em Silva (2012, cap. 4).
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segundo o U.S. Departmentof Justice e Federal Trade Comission (1995),
pools de patentes podem reduzir os custos de transagdo em negociacdes
envolvendo licencas multiplas, podem reduzir o acimulo de royalties38e
problemas de hold-up relacionados a patentes3?. No entanto, segundo
Bessen (2003),pools de patentes efetivamente ndo corrigem todos os
problemas associados a “emaranhados de patentes” (patentthickets)
uma vez que titulares externos ao pool/ podem possuir patentes que
cobrem a tecnologia englobada pelo pooJ conforme sera abordado na
secio 3.3.1.1.b. O parametro de analise proposto relacionado a
concessao de patentes de baixa qualidade serd abordado a seguir.

3.2.1 Patentes invalidas ou fracas

Os riscos decorrentes da inclusdo de patentes invalidas em um
pool foram abordados na secdo 2.6. Nesse sentido, os parametros
propostos sao:

a) Verificacdo quanto a presenca de mecanismos a fim de
assegurar que patentes consideradas invalidas ou nao
suscetiveis de fazer valer o direito por via judicial
(unenforceable) sejam prontamente retiradas da lista de
patentes que estdo sendo licenciadas pelo poo/ (U.S.
DEPARTMENT OF JUSTICE, 1997, p. 5);

b) Verificacdo quanto a presenca de mecanismos a fim de
viabilizar que a validade das patentes do portféliopossa ser
questionada por outros membros do poo/ ou por terceiros#0.
Tais mecanismos, no contexto do estabelecimento de um
padrdo, sdo facilitados se for disponibilizada a tabela de

38 Segundo Shapiro (2001, p. 124) o problema de actimulo de royalties decorre de uma anélise estatica
dos problemas causados pelos emaranhados de patentes. O autor ressalta que, em uma andlise
dindmica, problemas tais como o acumulo de royalties podem acarretar que alguns produtos ndo
sejam produzidos o que necessariamente causa uma queda da propensdo a desenvolver novos
produtos o que, por sua vez, reduz a ocorréncia de inovagdes e a comercializagdo de novas
tecnologias.

% Os parametros de andlise relativos aos beneficios proporcionados pelo pool foram abordados na
se¢do 3.3.2.

“° Zilberman e Graff (2005, p. 398)propdem que organizagdes de direitos coletivos de patentes devem
possuir meios para monitorar a validade da patente e servir de forma geral como garantia contra
patentes problematicas que sdo escritas de forma insuficiente ou amplas demais.
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equivaléncia entre a reivindicacdo e o padrdo, conforme
abordado na se¢do 3.1.6 item d.

3.3 Ponderagdo de Riscos e Beneficios a Sociedade

De acordo com a Lei 12.529/114! parte relevante dos beneficios
decorrentes de uma operacdo de concentracdo deve ser repassada aos
consumidores*2. Os parametros propostos a seguir visam dar subsidios
adicionais na andlise que busca efetuar uma ponderacio entre possiveis
danos a sociedade quando comparados as eficiéncias geradas na
formacdo dospools de patentes (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONOMICA, 20009, p.9).

3.3.1 Riscos

Além dos paradmetros abordados nas secbes anteriores
parametros adicionais representam riscos a sociedade, tal como exposto
a seguir.

3.3.1.1 Cobranga de royalties ndo razoaveis em pools criados no contexto
do estabelecimento de um padrao

Os royalties cobrados por um pool/ formado no contexto do
estabelecimento de um padrao tecnolégico sdo dependentes de como foi
estabelecido tal padrao e os interesses econdmicos envolvidos nesse
estabelecimento. A cooperagdo com instituicdes publicas de pesquisa
bem como algum nivel de intervencdo governamental é importante para
defesa do interesse publico a fim de evitar que, por exemplo, padroes
mais caros e de qualidade inferior sejam estabelecidos devido a
diferencas de poder econdmico entre as empresas envolvidas, como

L Art. 88 § 6, inciso Il.

2 De acordo com o “Guia para Anélise Econdmica de Atos de Concentracdo Horizontal”, cujas etapas de
andlise foram citadas anteriormente, “[p]ara que um ato que implique controle de parcela substancial
de mercado (Etapa Il) em um mercado em que existam condigdes de exercicio de poder de
mercado (Etapa Ill) seja aprovado com base nas eficiéncias que gera (Etapa 1V), é necessario que o
efeito liquido da operacdo sobre o bem-estar econdmico da sociedade seja ndo-negativo, e
que sejam observados os limites estritamente necessérios para atingir os objetivos visados (art. 54,
§19,|V).” (SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONOMICO/MINISTERIO DA FAZENDA; SECRETARIA
DE DIREITO ECONOMICO/MINISTERIO DA JUSTIGA, 2001, item 85, grifo nosso).
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abordado na secdo 2.7. Alguns fatores, conforme abordado a seguir,
podem ser indesejaveis uma vez que podem contribuir para elevados
custos sociais devido a ocorréncia de hold-up:

c) A SSO pode ndo ter viabilizado a negociacdo dos royalties que
seriam cobrados em cada uma das alternativas técnicas
candidatas a serem estabelecidas como padrdo, a fim de
evitar problemas de hold up (esse tépico foi detalhado na
secdo 2.4);

d) Com relacdo ao parametro anterior, pode ocorrer que
titulares externos ao pool e ao processo de estabelecimento
do padrdo possuam patentes essenciais as tecnologias
candidatas a serem estabelecidas como padrao. O risco de
infracdo dessas patentes externas ao pool/ foi abordado na
secdo 2.5. Assim, o risco de que tais patentes sejam
infringidas (e de que, caso isso ocorra, que sejam exigidos
royalties elevados demais), é aumentado caso ndo tenha sido
feita uma pesquisa criteriosa (pela SSO ou por instituicoes
publicas de pesquisa em colaboragdo com a SSO) buscando
identificar patentes que cubram as tecnologias candidatas,
antes da escolha do padrao, uma vez que ha maior poder de
barganha em negociar royalties razoaveis antes de tal
escolha®.

3.3.2 Beneficios

Nao apenas os riscos, mas também os beneficios*4 decorrentes da
formacao de um pool devem ser considerados nessa analise. Nesse
sentido os parametros propostos sao:

A busca criteriosa por patentes antes do estabelecimento do padréo foi ressaltada por Layne-Farrar e
Evans (2004). Segundo os autores: “[m]esmo se os grupos para estabelecimento de padres optarem
por ndo instituir regras formais de propriedade intelectual, eles devem pesquisar cuidadosamente os
direitos de propriedade envolvidos no padrdo. [...] Antes de se decidir por um padrdo, as organizacGes
tém um poder de barganha muito maior em extrair termos de licenciamento razodveis de titulares de
patentes em troca de utilizar a tecnologia patenteada em um padrdo aprovado. Efetuar uma pesquisa
cuidadosa ex ante, portanto, € muito importante para diminuir o risco de que as empresas exer¢gam
seus direitos de patente apds o estabelecimento do padrdo”.

* 0 art. 88 § 5% e § 62 da lei 12.529/11 trata de tais condi¢cBes compensatdrias.
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a) Verificacdo se o pool oferece um unico pacote de licengas das
patentes essenciais ao padrdo (“one-stop licensing),
preferencialmente por uma taxa fixa de royalties por produto,
reduzindo os custos de transacao;

b) Verificacdo se o pool integra tecnologias complementares e
promove a interoperabilidade entre produtos fabricados#>;

c) Face aos itens anteriores, verificacao se o poo/reduz barreiras
a entrada nos mercados finais contribuindo para uma maior
concorréncia nesses mercados.

4 Consideragoes Finais

Por um lado, pools de patentes podem apresentar riscos ao
interesse publico tais como servir como mecanismos para fixacdo de
precos, para erguer barreiras a entrada, “venda casada” de patentes ndo
essenciais aquelas essenciais e divisdo de vendas em uma industria.
Adicionalmente, pools podem ter o efeito de encobrir patentes
invalidas. Todas essas distor¢des podem acarretar um aumento pregos
para licenciados e para a sociedade. Assim, deixar que a formacdo de
pools de patentes seja regida somente pelas for¢as do mercado privado
pode gerar efeitos socialmente indesejaveis.

Por outro lado, pools de patentes podem proporcionar beneficios
a sociedade, principalmente advindos da reducdo nos custos de
transacao e da promocgao de interoperabilidade entre produtos.

Em dultima andlise, a questdo fundamental é avaliar se os
beneficios da formacdo do pool/ compensam seus potenciais custos
sociais e, nesse sentido, foram propostos parametros de andlise. As
provisdes para buscar atenuar os riscos ao interesse publico na
formacao de pools de patentes podem ser efetuadas tanto através de
mecanismos internos a administracdo dos pools e as respectivas SSO’s
(bem como maior transparéncia ao publico sobre tais mecanismos)
quanto através da aplicacdo da legislagdo da defesa da concorréncia, da
colaboracdo com instituicdes publicas de pesquisa e da intervengdo
governamental.

SSEAE/MF (2011, item 26).
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Algumas questdes fundamentais relacionadas a pools de patentes,
tais como sua susceptibilidade a problemas de Aold-up e valor total dos
royalties acumulados para a tecnologia, estdo relacionadas ao processo
de estabelecimento do padrao tecnolédgico associado ao pool Fatores
que atuam positivamente nesse sentido sdo a cooperacio com
instituicdes de pesquisa publica para avaliacdo dos méritos de cada
alternativa candidata a ser estabelecida como padrdo, a negociacdo ex-
ante dos valores de royalties relativos a cada uma das tecnologias
candidatas e a busca criteriosa por direitos patentarios de titularidade
de empresas externas ao processo de estabelecimento do padrao e/ou
ao pool correspondente. Assim, os parametros de analise propostos
consideram esses fatores na ponderacdo de beneficios e custos sociais
na formacdo de pools de patentes. Isso é importante também porque o
processo de estabelecimento de um padrao, sendo influenciado pelos
interesses de detentores de patentes participantes em tal processo,
pode acarretar em custos sociais elevados, por exemplo, através da
adocdo de um padrao mais caro e de qualidade inferior.
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