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Critérios judicativos da remuneracao das licencas SEP
/ FRAND e alguns problemas processuais envolventes

J. P. Remédio Marques'

Resumo

A quantifica¢do adequada de rendas periddicas (royalties) a pagar pelo licenciado nas licengas
FRAND tem sido uma questao controversa e a base de calculo das royalties tem sido objeto de
intenso debate desde ha alguns anos. Por um lado, a base de incidéncia da taxa de royalties,
isoladamente considerada, é irrelevante, dado que a taxa aplicada a esta base pode ser sempre
ajustada para cima ou para baixo, de modo a corresponder a base selecionada. Ao definir
pagamentos de royalties razoaveis, devemos ter em mente tanto os licenciados como os titulares
de patentes, e fazer o possivel para ndo favorecer um lado em detrimento do outro no processo
de licenciamento. No final da cadeia de distribui¢do, estao também os consumidores finais.
Naio existe uma férmula magica para o calculo das royalties FRAND. Este calculo implica, pelo
contrario, ter em conta o contexto e desenvolver uma abordagem adaptada ao caso concreto. Um
pagamento de royalties razoavel pode ser conseguido tanto pelo rateio dos diversos componentes
que integram o produto final, como pela aplicacdo da regra do valor total de mercado. Razdes
praticas justificam a utilizagdo da regra do valor total de mercado, exceto nas situagdes em que
determinados componentes constituem a base da procura deste tipo de produtos. O valor do
componente nem sempre é separavel do valor total do produto. Em qualquer caso, devemos
maximizar a comparagdo dos diferentes métodos de célculo das taxas, de acordo com as
circunstdncias do caso concreto. Evidentemente, a fixacdo e a quantificagdo destas licencas
suscitam importantes problemas de Direito Processual Civil, ainda ndo resolvidos (v.g,
competéncia internacional; litispendéncia; reconvencao, medidas contra cautelares).

Palavras-chave: direito de patente; patentes essenciais; Tribunal Unificado de Patentes; licenca
FRAND:; royalties; Processo Civil

Abstract

The proper setting of royalties on FRAND licenses has been a controversial issue and royalty
base has been the subject of heated debate for some years now. On the one hand, the royalty rate
base, in isolation, is irrelevant since the royalty rate applied to that base can always be adjusted
upwards or downwards to match the selected base. In setting reasonable royalty payments, we
must keep in mind both licensees and patent holders, and do our best not to bias the licensing
process to one or the other side. At the end of the distribution chain, there are also the final
consumers. There is no miracle approach that authorizes the calculation of FRAND royalties.
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This calculation implies, on the contrary, taking the context into account and forging an
approach adapted to the case. A reasonable royalty payment can be achieved either through the
use of apportionment or reliance on the entire market value rule. Practical reasons call for the
use of the entire market value rule, except in situations where certain components form the basis
of demand for this type of product. Component value is not always separable from full product
value. In any case, we should cross as much as possible the different methods of calculating rates
according to the circumstances of the case. Of course, the determination and quantification of
these licenses raise significant issues of civil procedure law that have not yet been resolved (eg.
international jurisdiction; lis pendens; anti-suit injunctions, counterclaim).

Keywords: Patent rights; standard essential patents; FRAND licenses; royalties; Unified Patent
Court; civil procedure law.

1 Introdugdo. O conceito. A origem (negocial) do problema.
As medidas contra cautelares. O Direito da Concorréncia.
Natureza do compromisso de conceder licenca FRAND

As denominadas licengas FRAND [autorizagoes, estas, de direitos de patente concedidas
ou decretas pelo tribunal competente e cujas caracteristicas sdo as seguintes: «fair, reasonable,
and non-discriminatory»] dizem respeito a concessdo do gozo de direitos de patentes relativas
a tecnologias essenciais padrao a uma norma técnica estabelecida por um organismo publico
de normalizagdo 2, as quais se encontram protegidas, simultaneamente, em varios Estados: v.g,
patentes de programas que asseguram a interoperabilidade dos sistemas na atual Internet das
coisas, sobretudo no dominio das tecnologias 5G, no setor automdvel e de outras maquinas;
inven¢des no dominio da medicina perante o acesso das pessoas aos cuidados de saude a custos
socialmente comportaveis *), como acontece, por exemplo, no Reino Unido*.

2. Professor Catedratico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). ORCID: 0000-0002-
2330-6833. E-mail: remedio@fd.uc.pt
Na Unido Europeia, uma «norma» é definida como constituindo uma «especificagdo técnica, aprovada por
um organismo de normaliza¢do conhecido, para aplicagdo repetida ou continuada» — cfr. o Regulamento
(UE) n.° 1025/2012, do Parlamento europeu e do Conselho, alterado pelo Regulamento (UE) n.c 2022/2480,
de 14 de dezembro, o qual estabelece regras no que respeita a cooperagdo entre as organizacdes europeias de
normalizagio, os organismos nacionais de normaliza¢do, os Estados-Membros e a Comissdo, a elaboragido
de normas europeias e de produtos de normalizacdo europeus relativos a produtos e servigos de apoio a
legislagao e as politicas da Unido, a identificagdo de especificacdes técnicas no dominio das tecnologias de
informacgdo e comunicagéo suscetiveis de ser referenciadas, ao financiamento da normalizacédo europeia e
a participagdo dos interessados na normalizagdo europeia. Sobre esta questdo do ponto de vista processual,
cfr. em Portugal, MARQUES, J. P. REMEDIO. Direito Processual Civil da Propriedade Industrial. Almedina:
Coimbra, 2023, p. 122 ss;; e do ponto de vista material, QUELHAS, José Maria. Litigios sobre patentes
essenciais a uma norma na Unido Europeia. Revista de Direito Industrial, n.° 12024, § 5, p. 239 ss., p. 254 ss.

3. SLADE, Alison. Repositioning the access to healthcare debate: FRAND and the Internet of Medical Things.
In: Patenting Biotechnical Innovation Eligibility, Ethics and Public Interest, ed. por NAOMI HAWKINS.
Northampton, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022, p. 137 ss.

4. A maioria das normas técnicas atualmente em vigor em todo o mundo foi desenvolvida por agentes econdmicos
que colaboraram sob os auspicios de organizagdes conhecidas como organizagdes de normalizagdo. Estas
entidades dividem-se, por regra, em trés categorias: (1) organismos reconhecidos pelos governos que se
dedicam a uma vasta gama de projetos de normalizagao. Entre estes contam-se a Organizagdo Internacional de
Normalizagao (International Organization for Standardization - 1SO), a organizagdo niao governamental com
sede em Genebra, e a Unido Internacional das Telecomunicagdes (International Telecommunications Union -
UIT), a qual é uma agéncia das Nagdes Unidas; (2) associagdes privadas que desenvolvem uma série de normas

293


mailto:remedio@fd.uc.pt

J. P. Remédio Marques | Critérios judicativos da remuneragio das licengas SEP / FRAND...

Revista Brasileira de Direito | Brazilian Journal of Law | Edicao Especial 2026 - Special Edition | ISSN 2238-0604

Deveremos, antes do mais, perguntar qual a fonte juridico-genética desta complexa questao.
As normas técnicas emitidas por organismos privados e ptiblicos de normalizagdo sao instrumentos
de interoperabilidade tecnolégica — dispositivos, infraestruturas, redes e plataformas digitais.
Esta descrigao é precisa, mas esta incompleta. Na verdade, uma vez adotado e amplamente posto
em pratica, um padrdo técnico ndo soluciona apenas um problema de coordenagao tecnoldgica
entre produtos e / ou processos; ele estrutura um ecossisterna tecnoldgico, pois direciona os
investimentos, condiciona a entrada dos agentes no mercado, determina a compatibilidade e
cria dependéncias técnicas. Para muitos agentes econdmicos, atingir uma determinada quota de
mercado torna-se praticamente impossivel sem a implementagao da norma técnica relevante. Um
dispositivo (v.g., de carregamento de telemdveis, dentro ou fora de veiculos automdveis) que nao
consegue observar a normalizagdo técnica emitida pelos organismos nacionais e internacionais
de normalizagao ndo é tecnologicamente deficiente; esta comercialmente fora do mercado. Isto
confere a normalizagdo técnica uma dimensdo infraestrutural com consequéncias juridicas
significativas. Gera dependéncias entre os agentes econdmicos e produz expectativas legitimas
de que a tecnologia padronizada (e protegida por direitos de patente) permanecera acessivel a
todos os que desejem fabricar produtos — sem estes componentes ou produtos finais — ou executar
processos para os fabricar.

Estas expectativas dos agentes econdmicos sdo reais, mas ndo constituem, por si so,
direitos subjetivos ou, em rigor, direitos potestativos de exigir a autoriza¢do do titular da patente
respeitante a implementagdo de uma norma técnica. Com efeito, estas normas técnicas nao criam
automaticamente a obrigacao de licenciar, e o serem essas normas técnicas essenciais nao converte,
per se, a exclusividade conferida pelo direito de patente num regime de acesso ou utilizagao geral
dessa tecnologia por parte dos demais agentes econdmicos.

E neste ponto que uma declaragdo puiblica unilateral do titular da patente se torna decisiva.
Esta declaragao pela qual ele procurara negociar e conceder umalicencga de utilizagao da tecnologia
patenteada em condigoes justas, razodveis e ndo discriminatorias é o operador heuristico através
do qual, no direito de patente, as expectativas geradas pela normalizagdo técnica das nossas
atuais sociedades sdao transformadas em obriga¢des juridica e judicialmente exigiveis. A norma
técnica cria dependéncia; a estrutura de propriedade intelectual da organizagido de normalizagao
publica, privada ou mista organiza as expectativas institucionais; a declaragio FRAND emitida
pelo titular da patente da forma juridica a estas expectativas °.

Temos, assim, a propria norma técnica (v.g,, que permite uma determinada interoperabilidade
na Internet das coisas); a exigéncia efetuada pelos organismos de normalizagdo técnica de os seus
membros titulares de patentes (essenciais) deverem negociar licengas voluntarias de direitos de

técnicas em importantes segmentos industriais. Entre elas conta-se o Instituto Europeu de Normaliza¢éo das
Telecomunicac¢oes (European Telecommunications Standards Institute - ETSI), organizagao sem fins lucrativos
sediada em Franca, criada pela Comissdo Europeia; a Internet Engineering Task Force (IETF), que é uma
organiza¢ao independente sem fins lucrativos, sediada em Reston, Virginia, E.U.A.; o Deutsches Institut fiir
Normung (DIN), na Alemanha, etc.; (3) grupos mais pequenos, frequentemente designados por «consércios»
«féruns» ou «grupos de interesse especifico», os quais sdo organizagdes lideradas pelo setor privado que criam
ou apoiam normas técnicas, mas que néo sdo formalmente reconhecidas por uma autoridade governamental
como entidades normativas; todavia, a sua atividade concentra-se numa ou em algumas normas técnicas
interrelacionadas. Cfr. BIDDLE, Bradford. “No Standard for Standards: Understanding the ICT Standards-
Development Ecosystem”. In CONTRERAS, Jorge L. (ed.). Technical Standardization Law, Competition,
Antitrust, and Patents, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, disponivel em: https://osf.io/preprints/
lawarchive/8p3mq_v1

5.  DEHNNE, Mathiew. FRAND Is Not a Number: The Prior Question About Standard-Essential Patents. Kluwer
Patent Blog, May 28, 2026, disponivel em: https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/frand-is-not-a-
number-the-prior-question-about-standard-essential-patents/
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patente; a declaragdo unilateral FRAND emitida pelo titular da patente; e as negociagdes entretecidas
entre este e os potenciais licenciados que desejam por em pratica as regras técnicas patenteadas
objeto da normalizagdo técnica.

A montante, a exigéncia de licenciamento promanada destes entes publicos, privados ou
mistos alicerga, a jusante, todo o resto: desde logo, a declaragdo negocial unilateral do titular da
patente essencial, seguida de esfor¢os e tratativas sérias para, de harmonia com o principio da
boa fé, concluir um contrato de licenga. Pois aquela declaragdo negocial unilateral nao gera o
contrato de licen¢a, nem tdo pouco densifica os seus concretos termos ou contetdos.

O titular da patente essencial compromete-se somente a disponibilizar o acesso as regras
técnicas patenteadas em termos FRAND, normalmente através de um contrato de licenga. Se as
partes ndo consensualizarem esses termos e conteudos, é chamado aliga o poder jurisdicional, por
via de regra no quadro de agbes por infragdo (maxime, em procedimentos cautelares ajuizados
antes ou na pendéncia da a¢ao por infracao) e / ou os poderes administrativos de regulagao do sdo
comportamento dos agentes no mercado por parte das autoridades da concorréncia. A fungao
destas entidades - judiciais e / ou administrativas — ¢ somente a de conformar potestativamente
um contetido operacional a um negdcio juridico unilateral preexistente imputavel ao titular
da patente, cujo cumprimento é objeto de controvérsia e fixagao num determinado contexto
situacional e de instrugdo probatoria.

O licenciamento em moldes FRAND ilustra uma das principais transformacoes dos
ordenamentos juridicos contemporaneos: a juridificacdo das infraestruturas técnicas e tecnologicas
produzidas pelo sector privado. As normas técnicas ndo sao aprovadas pelos Parlamentos (leis)
ou Governos (decretos-lei, por exemplo em Portugal). Elas emergem de entidades privadas ou
hibridas, frequentemente organizadas em torno de uma governagdo orientada por peritos na
matéria. Ainda assim, estas normas técnicas moldam mercados, produtos, processos, tecnologias
e 0 acesso, por parte dos agentes econémicos e dos consumidores finais, a sectores inteiros da
actividade econdémica °.

1.1 Normas técnicas contidas em inveng¢des patenteadas

Muitas das novas propriedades e caracteristicas tecnoldgicas dos produtos especificadas
nas normas técnicas podem ser patenteadas. Estas patentes sao normalmente obtidas pelos
participantes numa atividade de normalizacdo que ddo contributos técnicos para a norma.
Dada a sua complexidade tecnoldgica, estima-se que algumas normas técnicas recentes atinjam
milhares, sendo dezenas de milhares de patentes diferentes em todo o mundo ’. Além disso,
mais de uma centena de entidades diferentes detém patentes que abrangem as normas técnicas
mais fortemente patenteadas — geralmente os protocolos de telecomunicagdes sem fios da série
«G» (ou seja, tecnologias 3G/4G/5G/6G).

As primicias de todas as questdes substantivas e processuais envolvidas nos litigios FRAND
ocorreram em novembro de 2010, quando foi instaurado uma agdo movida pela Microsoft
Corporation contra a Motorola, Inc. no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito

6. Em sentido andlogo, ja DEHNNE, Mathiew. FRAND Is Not a Number: The Prior Question About Standard-
Essential Patents, 2026, cit.

7. BUGGENHAGEN, Magnus ; BLIND, Knut. Development of 5G - Identifying Organizations Active in
Publishing, Patenting, and Standardization. Telecomunication Policy, vol. 46, n.° 4, 2022; CONTRERAS,
Jorge L. Introduction to FRAND Cases in Context: Standards, Patents, and FRAND. In: CONTRERAS,
Jorge L. (ed.). FRAND Cases in Context. Northampton. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2026, xvi e
ss. (vxiii).
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Ocidental de Washington (United States District Court, W.D. Washington, em Seattle) ®. Este
caso da Microsoft envolveu o calculo das rendas periddicas (royalties) e dos intervalos FRAND
adequados para as patentes essenciais que punham em pratica as normas técnicas de comunica¢ao
sem fios estabelecidas por duas organizagoes internacionais de normalizagao. Na sequéncia deste
caso Microsoft, varios tribunais dos E.U.A. proferiram decisoes sobre diversos aspetos do calculo
das royalties FRAND.

Os tribunais do Reino Unido e de outros Estados também se mostraram ativos na
apresentacao de propostas inovadoras sobre os critérios judicativos adequados para o calculo
das royalties FRAND. No decorrer destas agdes, os tribunais foram frequentemente chamados
a analisar a complexa questdo das medidas cautelares relacionadas com as SEP e as normas
técnicas. As medidas cautelares fazem parte dos regimes nacionais de patentes de muitos paises.
O proferimento das medidas cautelares ou sua substituicdo por caug¢do adequada — enquanto
as partes tentam consensualizar os termos e o contetido das licengas deste tipo -, permitindo a
continuagdo da atividade mercadoldgica dos demandados, tem sido uma das consequéncias ja
atingidas em varias jurisdi¢des. Cada pais exibe uma metodologia tendencialmente diferente. Ja
foram proferidas decisdes total ou parcialmente contraditdrias ou irreconciliaveis sobre medidas
cautelares, o que complica o modelo tradicional de integridade e soberania jurisdicional nacional
e a aplicagdo adequada do subsistema do direito de patentes de um pais.

O interesse no licenciamento de patentes essenciais a normas («<SEPs») em termos justos,
razoaveis e ndo discriminatdrios (<cFRAND») limitava-se, nessa época, a algumas empresas de
tecnologia, académicos e tribunais com processos relacionados com o direito das patentes.

Seja como for, os compromissos de licenciar patentes em condicdes FRAND existem ha
quase um século e tiveram origem numa série de decisdes respeitantes ao direito da concorréncia
estadunidense proferidas neste pais entre os anos 40 e 70 do século passado °. No entanto, apesar
desta longa histéria, as politicas de licenciamento FRAND dos organismos de normalizagao sdo
bastante genéricas e, normalmente, ndo especificam o montante das rendas periddicas (royalties)
efetivas que cumprem a defini¢do de FRAND, nem prescrevem metodologias especificas para a
base do calculo dessas royalties. Consequentemente, podem surgir desacordos quanto ao nivel
das taxas de royalties FRAND.

Estas entidades normalizadoras também adotam uma abordagem de ndo intervengdo
em relagdo aos litigios entre os titulares das patentes e os agentes econémicos que almejam
desenvolver e explorar tais tecnologias sob licenca FRAND (os denominados implementers,
quais potencias licenciados) — incorporando tais tecnologias nos produtos que fabricam e
comercializam ou em partes componentes desses produtos '°—, exceto numa ou noutra situagao
em que obrigam os seus membros a subscrever convengoes de arbitragem. Como resultado, estes
litigios e as muitas questdes juridicas substantivas e processuais neles implicadas estao no cerne
das multiplas agdes pendentes em tribunais de diversos Estados.

No dominio das modernas tecnologias, sobretudo nas telecomunicagdes (tecnologias 3G,

8. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Case No. C10-1823]JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013),
disponivel em: https://www.casemine.com/judgement/us/5914f4a0add7b04934986dce

9. CONTRERAS, Jorge L. A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard-Setting and
Antitrust through a Historical Lens. Antitrust Law Journal, vol. 80, 2015, p. 39 ss., disponivel em: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2374983

10. Muitos destes potenciais licenciados (implementers) sao, uno actu, titulares de patentes respeitantes a
tecnologias essenciais reguladas por normas técnicas e, por isso, assumem a posi¢do de demandantes ou
demandados nestas a¢des, de onde, por vezes, resulta a fixacdo do conteudo de licengas “cruzadas” de direitos
de patente.
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4G e 5G), nos ultimos 16 anos, desde o ajuizamento da referia acdo pela Microsoft, as SEPs e
o licenciamento sob licenca FRAND, estes problemas evoluiram para se tornarem uma das
principais questdes no subsistema normativo do direito de patente. Os avangos nas comunicagoes
moveis e na Internet das coisas, combinados com os sistemas de comunicag¢ao digital por satélite,
tornaram o e-mail, as mensagens de texto, as redes sociais, as videoconferéncias e a transmissao
eletréonica de dados um fenémeno mundial.

1.2 O inicio dos litigios relativos a FRAND; ambito territorial destas licengas

Os litigios que envolvem patentes desta natureza iniciam-se, normalmente, com o
ajuizamento de procedimentos cautelares pelos titulares destas patentes contra os agentes
economicos que pretendem pdr em pratica a tecnologia (os implementers e potenciais licenciados)
e que convocam a questao de saber se o titular dessa patente esta obrigado - e em que condigdes,
se a resposta for afirmativa — a proceder ao licenciamento em termos FRAND a qualquer um
dos elementos pertencentes a estrutura dos referidos agentes econémicos, independentemente
da posi¢do que estes ocupam na cadeia de produgéo e distribuicao (license to all); ou se aquele
titular desfruta da faculdade de escolher celebrar contrato de licenga apenas com o produtor
final. A base de calculo e a metodologia aplicavel ao computo das taxas (royalties) FRAND é,
evidentemente, o tema central destes litigios.

Ademais, os titulares de patentes e / os potenciais licenciados procuram obter uma licen¢a
global,validaeeficazextraterritorialmente paratodosoualguns paises paraque tais patentes foram
concedidas e registadas ''. Deve, alias, reconhecer-se que nas negociagdes reais de licenciamento
entre empresas multinacionais e titulares de patentes essenciais para normas técnicas com
carteiras globais, as partes normalmente acordariam uma licenga mundial. Esta orienta¢ao ostenta

11. A outorga de competéncia internacional a um tribunal para proferir uma decisdo que fixe uma licenca FRAND

com eficacia extraterritorial tem sido aceite, tanto pelos tribunais ingleses [cfr. a decisdo do Supremo Tribunal
do Reino Unido, no caso Unwired Planet v. Huawei, [2020] UKSC 37, § 63 ss., 66 ss.; BONADIO, Enrico
; KANSARA, Mahak. Unwired Planet v Huawei: global rate setting begins in the UK. In: CONTRERAS,
Jorge L. (ed.). FRAND Cases in Context. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2026, p. 79 ss., p. 83 ss.],
quanto franceses (cfr. a decisdo do Tribunal judiciaire de Paris, 6/02/2020, n° 19/02085; idem, de 7/12/2021,
n° 20/12558) e chineses [cfr. o caso Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation, Ltd v. Sharp
Corporation, decidido pelo de Shenzhen: Xiapu Zhusi Huishe Su OPPO Guangdong Yidong Tongxin Youxian
Gongsi (EEMASHIFOPPOI RENEEHBMRAT) [tb. Sharp Corp. v. OPPO Guangdong Mobile
Telecomms. Co.] 2020 Zuigao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517 (Sup. People’s Ct. Aug. 19, 2021, https://perma.
cc/ZFK9-4KA]J].
Os tribunais alemaes [CONTRERAS, Jorge L. et al. The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies.
In: BRIDLE, c. Bradford et alii (ed.). Patent Remedies and Complex Products, Cambridge: Cambridge University
Press, 2019, p. 160 ss., p. 177] e os tribunais dos Paises Baixos [cfr. a decisdo do Gerechtshof Den Haag, de
2/07/2019, proc. 200.219.487/01, cuja tradugdo em lingua inglesa pode ver-se em Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht, Internationaler Teil, 2020, p. 174, § 4.27. da decisdo.] j& se pronunciaram nesse sentido,
mas ainda nio tiveram oportunidade de fixar uma licenga com estas caracteristicas. Alids, o tribunal de 1.2
instancia (Landesgericht) de Mannheim, no caso Pioneer v. Acer, proc. n.° 7 O 96/14, de 8/01/2016, ja notou que
esta extraterritorialidade dalicenca FRAND, a ser fixada por um tribunal, estd normalmente de acordo com as
praticas usuais na drea de normas técnicas aplicaveis no caso de os potenciais licenciados pretenderem explorar
tais patentes em muitos paises afetados — que néo individualmente para cada pais com a empresa do grupo
do utilizador da patente nesse pais para cada patente individual - e estipular licengas globais desses portfélios
com a matriz do grupo, licenca de que as sociedades afiliadas do licenciado também podem beneficiar. Veja-
se, igualmente, no mesmo sentido, o caso St Lawrence v Vodafone, decidido pelo Landesgericht Diisseldorf,
proc. 4a 073/14 - cfr. a tradugdo da decisdo em lingua inglesa em: https://www.katheraugenstein.com/app/
uploads/2016-03-31-4a-O-73_14-EN-pdf-1.pdf . Isto embora a fixa¢do, pelo tribunal, de uma licenga global
com efeitos extraterritoriais afirma, na pratica, a validade dessa mesma invengédo patenteada no estrangeiro.
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a vantagem de simplificar o processo de licenciamento e reduzir a necessidade (da litispendéncia)
de multiplos processos paralelos em diferentes jurisdigdes estaduais, diminuindo assim os custos
processuais. Pois, se os tribunais nacionais ndo calcularem as royalties de licenciamento FRAND
da mesma forma, isso conduzira a decisoes, total ou parcialmente, contraditdrias relativamente as
licengas FRAND globais para o mesmo portefdlio de patentes essenciais 2.

Por outras palavras, o licenciamento global permite uma resolu¢ao mais ampla de litigios
que envolvam SEP, evitando potencialmente a necessidade de desencadear agdes e os inerentes
litigios em cada pais onde o titular da patente detém direitos de patente e garante a relagao custo-
eficacia, a seguranga juridica e a previsibilidade das decisdes, bem como uma disseminagéo
mais ampla da tecnologia.

1.3 As questdes da competéncia internacional para apreciar pedidos
(reconvencionais) de licencas FRAND

Sobrelevam, porém, ainda duvidas quanto a determinagdo do tribunal internacionalmente
competente para apreciar esta questdo em agdo de infragdo. Na pratica, exceto nas hipdteses de
agoes autonomas destinadas a acertar e fixar os termos de uma licenca FRAND, nos casos ja
apreciados e julgados, os tribunais dos Estados onde os titulares de patentes essenciais ajuizaram
procedimentos cautelares ou agées por infragdo tém afirmado a sua competéncia internacional
para apreciar (e também tentar consensualizar as partes) as questdes, incidentes ou pretensoes
(reconvencionais) que o demandado (id est, o potencial licenciado) suscite na contestagao .

1.4 As medidas (provisorias) contra cautelares nos litigios FRAND

No ambito do Processo Civil internacional vocabulos em lingua inglesa tais “anti-suit
injunctions” e “anti-anti-suit injunctions” passaram a surgir em publica¢des académicas e nas
decisdes dos tribunais, demonstrando a desarmonia internacional vigente no quadro desta
tutela jurisdicional efetiva dos direitos de patente — ai onde todos estes interessados buscam

12. Lembre-se que a competéncia internacional dos tribunais de Estados ndo-membros da Unido Europeia nao pode
ser influenciada unilateralmente, a partir de uma posi¢do portuguesa, espanhola ou alema, por uma regra
de litispendéncia. Assim, o art. 29.° do Regulamento Bruxelas I-bis (Regulamento n.° 1215/2012) disciplina
somente os processos paralelos ajuizados perante os tribunais nacionais da UE. O art. 29.° do Regulamento
Bruxelas I-bis prevé uma regra de litispendéncia para processos paralelos na UE. Se, no momento em que
a acdo é proposta num tribunal de um Estado-Membro da UE, ja existirem processos pendentes perante
um tribunal de um pais terceiro, aplica-se o artigo 33.° do referido Regulamento Bruxelas I-bis, desde que
o requerido tenha domicilio num Estado-Membro da UE. Quer dizer: o tribunal do Estado-membro pode
suspender a instancia se se verificarem algumas das duas condi¢des previstas nas duas alineas do n.° 1 desta
norma. De modo que a competéncia internacional dos tribunais de terceiros Estados ndo pode ser influenciada
unilateralmente, a partir de uma posigdo portuguesa ou europeia, por uma regra de litispendéncia.

13. No quadro da competéncia do TUP, esta questdo nido tem suscitado problemas. Isto porque, de acordo com
o art. 33.°, n.° 1, alinea a), do Tratado Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, uma agao por infracdo de
patente deve ser proposta perante a Divisdo Local do Estado-Membro contratante onde a infragio efetiva ou
iminente ocorreu ou pode ocorrer. De harmonia com o art. 33.%, n.° 1, alinea b), deste Acordo, essa a¢do pode
também ser proposta perante a Divisdo Local do Estado-Membro contratante onde o requerido ou demandado
tem a sua residéncia. Sobre isto, cfr., j& nas primicias da aprovagdo deste Tratado Internacional, SCHROER,
Benjamin. Einheitspatentgericht - Uberlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen
Zustindigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGU. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil,
2013, p. 1002 ss., p. 1103; MARQUES, J. P. Remédio. O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes. Competéncia e
Regras de Processo. Coimbra: Almedina, 2024, pp. 106-108; KROME, Stefanie. Global FRAND-Licensing by
EU National Courts: The Winner Asks Them All? - On Global SEP Disputes and International Jurisdiction.
Market and Competition Law Review. vol. VII, no. 1, april 2023, p. 77 ss., pp. 100-101.
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o proferimento de medidas contra cautelares e medidas contra contra cautelares in personam
[que ndo obrigam, nem vinculam o tribunal estrangeiro onde esteja pendente ou possa vir a ser
ajuizado um outro procedimento cautelar cruzado] numa espiral potencialmente infinita * - e

14. O titular de patentes essenciais padrao ou terceiros domiciliados em Estados estrangeiros — interessados

em explorar tais inven¢des — desejam, em regra, acharem-se livres de desencadear providéncias cautelares
(nuns casos medidas auto satisfativas) ou medidas provisérias (por vezes, peticionadas em sede de arbitragem
voluntdria) destinadas a impedir o ajuizamento de providéncias cautelares por parte dos titulares destas
patentes (providéncias contra cautelares, anti-suit injunctions); noutros casos, estes ultimos desejam impedir,
perante os tribunais de um Estado, que alegados ou potenciais infratores peticionem, junto de tribunais de
outro(s) Estado(s), providéncias destinadas a impedir o ajuizamento ou a pendéncia de providéncias cautelares
ou agdes de infragdo (providéncias contra-contra cautelares, anti-anti suit injuctions). A amplitude de objetos
processuais possiveis nesta logica cautelar regressiva é inabarcavel ...

No primeiro caso, surpreendemos a propositura de providéncia contra cautelar preventiva ajuizada pela
pessoa ou entidade que receia vir a ser requerida pelo titular da patente, no sentido de tentar proscrever
preventivamente um eventual abuso do direito de agdo, tanto no Estado do foro quanto em tribunais
estrangeiros (anti suit injunctions).

No segundo caso, numa noutra variante processualmente concebivel, poderemos surpreender a reagio
processual antecipatéria dos titulares de direitos de patente desta natureza (SEP), que esperam ou receiam
que terceiros contra eles ajuizem anti-suit injunctions. Nesta eventualidade, os titulares das SEP’s propdem
procedimentos cautelares em tribunais de Estados estrangeiros destinados a impedir que terceiros intentem
ou prossigam procedimentos contra cautelares (anti-suit injunctions). Neste sentido, trata-se de examinar
se é processualmente licito decretar providéncias cautelares contra certos requeridos que ameacem intentar
ou prosseguir procedimentos cautelares (e, por vezes, a¢des) noutro Estado se os requeridos agirem de ma-
fé com a inten¢do de frustrar ou obstruir acdes devidamente propostas nos tribunais do foro pelo titular
da patente essencial. Vale dizer: estd em causa a admissibilidade de instaurar no tribunal de um Estado
(sobretudo, Estado-Membro da UE) de uma providéncia cautelar in persona destinada a proibir a instauragdo
ou a pendéncia de medidas contra cautelares (anti-suit suit injunctions) por parte de presumiveis infratores
ja instauradas ou a propor em tribunais de Estados-Membros da UE ou Estados terceiros, tais como o Reino
Unido, os E.U.A. e a Republica Popular da China. Sobre isto, cfr. MARQUES, J. P. Remédio. Tutela Cautelar
e Preventiva no Quadro da Propriedade Intelectual. Coimbra: Gestlegal, 2023, pp. 130-176 tb. CONTRERAS,
Jorge L. Anti-suit injunctions and jurisdictional competition in global FRAND litigation: The case for judicial
restraint. Journal of Intellectual Property Law and Entertainment, vol. 11, n.° 2, 2021, p. 171 ss., disponivel em:
https://jipel.law.nyu.edu//wp-content/uploads/2022/02/JIPEL-Contreras-Fall-2021.pdf

Refira-se, desde ja, que o Tribunal de Justica da Unido Europeia (TJUE) tem vindo a desautorizar a pratica
das anti suit injunctions quando as a¢des judiciais (incluindo procedimentos cautelares) estejam pendentes
perante tribunais de outros Estados-Membros da Unido Europeia. Na verdade, o TJUE ja teve ocasido de
decidir, em 27/04/2004 (Gregory Paul Turner c. Felix Fareed Ismail Grovit e outros), no proc. C-159/02, que
a norma similar ao art. 29.° do Regulamento (UE) n.° 1215/2012, constante da Convengdo de Bruxelas, de
1968, “se opde a que um 6rgao jurisdicional de um Estado contratante profira uma injungio pela qual proibe
a uma parte num processo que ai se encontra pendente que intente ou prossiga uma acgéo judicial num 6rgao
jurisdicional de outro Estado contratante, mesmo que essa parte tenha actuado de ma-fé com o objectivo de
entravar o processo ja pendente”.

Mesmo em decisdes posteriores, designadamente na decisdo de 13/05/2015, proc. C-536/13 («Gazprom»
OAO c. Lietuvos Respublika), o TTUE manifestou-se contra a admissibilidade do proferimento de injuncédo
por um 6rgao jurisdicional de um Estado-Membro que obrigue uma parte num processo de arbitragem a nao
prosseguir um processo num 0rgdo jurisdicional de outro Estado-Membro, na medida em que esta decisdo
“ndo respeita o principio geral enunciado pela jurisprudéncia do Tribunal de Justica segundo o qual cada érgdo
jurisdicional chamado a decidir estd habilitado, por for¢a das disposigées aplicdveis, a pronunciar-se sobre a sua
prépria competéncia para decidir do litigio que lhe é submetido” — § 33 do acérdao.

Talinjungéo éassim considerada um obstaculo ao exercicio, por um érgio jurisdicional de um Estado-Membro,
dos poderes que lhe sdo atribuidos (in casu, pelo entao Regulamento n.> 44/2001/CE), pondo em causa a
confianga que os Estados-Membros concedem reciprocamente aos seus sistemas juridicos e as respetivas
instituicoes judicidrias.

Com efeito, estas agdoes podem ser incompativeis com o Regulamento (UE) n.° 1215/2012 (Bruxelas I-bis).
E que, embora uma agio deste tipo ndo esteja abrangida pelo ambito de aplicagio do citado Regulamento,
ela pode, ndo obstante, ter consequéncias que prejudicam o efeito 1itil deste Regulamento, a saber, impedir
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a realizacdo dos objetivos de unificacdo das regras de conflito de jurisdicdo em matéria civil e comercial,
assim como a liberdade de circulagdo de decisbes nessa mesma matéria. Ndo é possivel reconhecer o poder de
fiscalizagdo da competéncia de um tribunal de um EstadoMembro pelo tribunal de outro EstadoMembro. E o
que se passa, designadamente, quando tal processo impede um tribunal de outro Estado-Membro de exercer
as competéncias que lhe sdo atribuidas em virtude do Regulamento (UE) n.c 1215/2012.

O mesmo ja ndo ocorre relativamente a outorga de competéncia internacional direta de Estados-membros da
Unido Europeia para decretar medidas contra cautelares (e contra contra cautelares) dirigidas a pessoas ou
entidades que sejam partes em a¢des pendentes (ou a instaurar) em Estados ndo-membros da Unido Europeia.
Nos altimos anos tivemos a oportunidade de observar a prolacao de decisdes na Franca e na Alemanha, nas
quais os tribunais competentes — no dominio de dois litigios envolvendo uma possivel violacédo de patentes
respeitantes a infraestruturas essenciais no caso de pretensdes de licenciamento em condigdes justas e ndo
discriminatdrias — emitiram medidas cautelares, a pedido dos titulares das patentes, destinadas a impedir a
instauragéo (ou o prosseguimento) de providéncias contra cautelares propostas (ou a propor) pelos alegados
infratores dessas patentes em Estados terceiros — na Franga, a agdo entre a IP Com e a Lenovo, proc. n.> 6 U
5042/19, proferida pelo Tribunal de Grande Instance de Paris. Por sua vez, na Alemanha, o Landesgericht de
Munique, em julho de 2019 e, posteriormente, em 12/12/2019, o Oberlandsgericht (OLG) de Munique (em
decisdo que manteve a proferida naquela 1.2 instincia: Proc. n.> 6 U 5042/19, disponivel, entre outros, no
seguinte enderego eletrénico: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-
N-33196?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1 = Gewerblicher Rechtschutz und Urherrecht, 2020, p.
379 ss.), determinaram que a Continental US se abstivesse de requerer perante os tribunais estadunidenses
quaisquer providéncias que proibissem a Nokia de prosseguir com os procedimentos judiciais iniciados na
Alemanha por violagdo das patentes desta tltima sociedade. O OLG de Munique entendeu que a providéncia
(contra contra cautelar) alema era admissivel, uma vez que — como a Nokia alegara — ela era o tinico meio eficaz
de defesa contra uma medida contra cautelar (anti-suit injunction) estadunidense. Além disso, neste caso, seria
justificado permitir que a Nokia se defendesse contra a prevaléncia de uma medida ilegal nos E.U.A., tendo
em mira garantir a sua liberdade de agdo. No mais, o OLG de Munique considerou que a providéncia contra
contra cautelar emitida pelo tribunal de 1.2 Instincia (LG de Munique) nio violara o direito internacional,
uma vez que néo teve nenhum impacto direto na competéncia dos tribunais dos E.U.A. e, consequentemente,
néo ameagcava a soberania e o poder jurisdicional dos tribunais estadunidenses. Por ultimo, o Tribunal de 2.2
instancia ainda salientou que a decisao do Tribunal de 1.2 instancia néo violara o direito da Unido Europeia,
posto que este era, no caso, inaplicavel: o litigio envolvia a violagdo dos direitos de patentes vélidos para o
territério aleméao por um demandado/requerido com sede na Alemanha e nacionalidade alema.

Na verdade, do ponto de vista do direito internacional publico, é entendimento pacifico aquele segundo o
qual o costume internacional ndo impde qualquer limitacdo ao exercicio do poder jurisdicional por parte
dos tribunais de um Estado em matéria de conflitos de direito privado, exceto as restri¢des estabelecidas em
matéria de imunidades diplomdticas e regras relativas a outro tipo de imunidades e, logo, de ndo sujeicdo a
jurisdicdo desses tribunais.

Ademais, deve-se ter em conta que os tribunais do Reino Unido sdo os mais propensos a adotar providéncias
contra cautelares. Se até ao momento o Regulamento (UE) n.° 1215/2012 atuou como uma barreira de
contengdo na UE contra a adogdo deste tipo de providéncias cautelares, serd expetavel que a retirada do Reino
Unido da Unido Europeia (Brexit), cujos efeitos se produziram a partir de 1/01/2021, torne esta tematica ainda
mais controversa.

Cfr. a ultima medida cautelar contra contra cautelar (anti anti-suit injunction) proferida pela Divisdo Local de
Mannheim do Tribunal Unificado de Patentes, em 20/04/2026 (Nokia Technologies Oy and others v. Zhejiang
Geely Holding Group Co., Ltd.), proc. UPC_CFI_1291/2026, a pedido da Nokia, que estd a ser demandada na
China, no tribunal de Hangzhou, a fim de este ultimo 6rgéo jurisdicional fixar uma licenca global FRAND.
Esta Divisdo Local reconheceu que existia o risco de o tribunal chinés conceder uma licenga proviséria com
efeitos extraterritoriais, expondo potencialmente a Nokia, titular da patente SEP a penalizagdes significativas
caso continuasse a requerer medidas cautelares no Tribunal Unificado de Patentes contra Zhejiang Geely. Esta
Divisdo Local caracterizou o pedido da Geely como constituindo, no essencial, uma medida suscetivel de
interferir com a capacidade da Nokia de fazer valer os seus direitos de patente perante o Tribunal Unificado
de Patentes. A referida Divisdo Local enfatizou que a tutela jurisdicional efetiva dos direitos de patente
perante este Tribunal Unificado de Patentes faz parte da protecido processual conferida a estas patentes. Por
conseguinte, ordenou a Geely que ndo procurasse obter uma licenga proviséria ou qualquer outra medida que
restringisse, direta ou indiretamente, as acdes da Nokia neste Tribunal Unificado de Patentes, e que retirasse o
seu pedido de patente na China na medida em que afetasse os procedimentos pendentes no referido Tribunal.
A medida contra contra cautelar foi acompanhada da aplicagdo de multas elevadas em caso de incumprimento
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15.

e esta condicionada a prestacio de garantia pela Nokia. Cfr. esta decisdo em: https://www.unifiedpatentcourt.
org/sites/default/files/files/api_order/2026-04-20%20-%20AASI_1291_2026_endg_signed_all.pdf

Os tribunais do Reino Unido podem (e tém vindo a) sentir-se menos relutantes em decretar este tipo de
medidas contra contra cautelares dirigidas a partes a litigar em tribunais de Estados-membros da UE — como
ja o fazem os tribunais de outros Estados terceiros, como os E.U.A., mesmo em relagdo a agdes ajuizadas em
Estados-membros por empresas ou cidaddos domiciliados noutros Estados-Membros - AHMED, Mukarrum.
Brexit and the Future of Private International Law in English Courts. Oxford: Oxford University Press, 2022, p.
50. Veja-se, ja depois do Brexit, a sentenga proferida pelo England and Wales High Court (Commercial Court),
em 18/11/2022, no caso Ebury Partners Belgium SA/NV v. Technical Touch BV / Jan Berthels [2022] EWHC
2927 (Comm). Esta tlltima decisdo encontra-se disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.bailii.
org/ew/cases/EWHC/Comm/2022/2927.html. No mesmo sentido vai, igualmente, uma decisao, de 1/08/2022,
do mesmo Hight Court, no caso QBE Europe SA/NV v Generali Espana de Seguros Y Reaseguros [2022] EWHC
2062 (Comm), acessivel no seguinte endereco: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2022/2062.
html

Diga-se, de resto, que o decretamento destas anti suit injunctions é relativamente comum junto dos tribunais
britanicos, sobretudo nas situa¢des em que uma parte viola uma convengio de arbitragem e aciona a parte
contraria nos tribunais de um outro Estado, designadamente tendo em mira retirar eficicia a futura decisio
prolatada no tribunal arbitral: cfr. a decisdo tirada no Hight Court (Commercial Court), de 12/0472022, no
caso Aquavita International SA v Indagro SA [2022] EWHC 892 (Comm), acessivel no seguinte endereco
eletrénico: https://www.bailii.org/ew/casessEWHC/Comm/2022/892.html . Neste caso, uma parte havia
iniciado um procedimento cautelar nos tribunais brasileiros em aparente infragdo de uma convengdo de
arbitragem, havendo o risco de a decisdo (embora proviséria) do tribunal estadual brasileiro provocar efeitos
irreversiveis na posicdo de uma das partes.

Em suma, os tribunais de um Estado podem julgar-se competentes relativamente a atos de uma pessoa
praticados no estrangeiro (num Estado estrangeiro), desde que haja uma conexdo material suficientemente
proxima para justificar a outorga dessa competéncia — cfr. ji CRAWFORD, James. Brownlie’s Principles of
Public International Law, 9.2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 486. A prépria Convengdo de Haia
Relativa aos Acordos de Eleicdo do Foro, de 30 de junho de 2005 (com inicio de vigéncia em 1/10/2015, a qual
vincula a UE) — que inclui uma regra de competéncia exclusiva designada pelas partes e que é idéntica a do
art. 25.° do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 — ndo rejeita expressamente este tipo de medidas anti ou contra
cautelares e é improvavel que os paises da common law da Conferéncia de Haia, como os E.U.A., tenham
consentido, de forma tacita, essa aboli¢do. Na verdade, a partir dos seus Travaux Préparatoires é claro que
esta Convencdo ndo se destina a impedir a prolagdo de medidas cautelares para proteger a manutengdo da
instincia no tribunal eleito pelas partes — cfr. RAPHAEL, Thomas. The Anti-Suit Injunction. 2.* ed. Oxford:
Oxford University Press, 2019, § 1.92, p. 32.

Estas medidas cautelares — muitas delas decretadas por ocasido de litigios entre titulares de patentes essenciais
e empresas que pretendem explorar tais tecnologias em varios ordenamentos juridicos - traduzem, quanto a
nds, uma espécie de “legitima defesa processual” a desencadear no Estrado do foro relativamente a agdes ou
a procedimentos cautelares j4 ajuizados ou a ajuizar no estrangeiro. E verdade que os legisladores poderiam,
consensualmente, em tratado multilateral, negociado no seio da Organizagdo Mundial do Comércio, impor
as partes uma obrigacdo de selecdo do foro e / ou a previsdo de uma convengéo de arbitragem. Enquanto tal
(mirifico) objetivo ndo for alcangado, talvez que os tribunais se devessem abster de tentar conferir eficacia
extraterritorial as suas decisdes impostas na pratica a Estados terceiros, evitando assim intervir na competéncia
jurisdicional de tribunais de outros paises. Uma orienta¢do adequada poderia consistir no conexionar o litigio
com o foro (e local) constitutivo do seu “centro de gravidade”. Neste caso o tribunal requerido poderia exercer
o seu juizo para suspender o processo em favor do tribunal do pais que revelasse uma conexdo mais proxima
com o litigio.

A Comissao Europeia — reconhecendo que a concessédo daslicengas respeitantes a patentes essenciais (standard
essential patents), por isso mesmo patentes territoriais (mesmo no quadro da nova patente europeia com efeito
unitario), carece de falta de transparéncia e de previsibilidade e propicia o risco de abusos de posi¢do dominante
e que os tribunais tém adotado diferentes interpretacdes do préprio conceito de licenga FRAND e do processo
de negociagdo dos termos e condigdes destas licengas — lancou uma iniciativa legiferante alicercada numa
primeira fase de consulta publica junto dos meios interessados destinada, inter alia, a recolher contributos e
visando, ultima ratio, o desenvolvimento de principios orientadores e/ou processos para clarificar o conceito
de licenga FRAND; negociar os termos e condi¢des das licengas FRAND; determinar os niveis adequados
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1.5 Os litigios de direito da concorréncia e as licencas FRAND

Os desenvolvimentos em matéria de licencas FRAND também geraram controvérsias que
vao muito além da fixa¢ao de taxas FRAND para as SEP. Desde o inicio, os economistas apelaram
a intervengdo governamental para travar comportamentos anticoncorrenciais no licenciamento
destas patentes. As diferencas na regulamentagdo das patentes em diferentes paises foram
evidenciadas pelo tratamento distinto e, por vezes, contraditério das praticas de licenciamento
de SEP. Os governos levaram a cabo investigacoes por violagdes do direito da concorréncia. Este
trabalho néo se centra, porém, nas implicagdes anticoncorrenciais do licenciamento de SEP.

Como referimos, as decisoes ja proferidas em litigios ao derredor destas licengas FRAND
em diferentes paises revelam diferentes formas de calcular as rendas periodicas respeitantes a
estas licencas FRAND. Deveremos, por isso, observar que a legislacdo da Unido Europeia exige
que os titulares de patentes essenciais (SEP) garantam um acesso efetivo as normas técnicas. A
forma de o fazer depende da decisdo comercial do titular da SEP. No entanto, os titulares de SEP
ndo estdo isentos de restri¢oes. Se decidirem rentabilizar as suas patentes junto de empresas num
determinado nivel da cadeia de abastecimento, tém de oferecer a possibilidade de conclusio de
contratos de licen¢a em condi¢des FRAND. O incumprimento desta obriga¢do constitui uma
violagdo do compromisso contratual FRAND. Além disso, impedir o acesso efetivo a norma
serd, igualmente, abrangido pelo regime juridico do direito da concorréncia da Unido Europeia.

As diferentes metodologias e critérios judicativos conducentes a determinagao destas
rendas periddicas, entre outros, nos EUA, no Reino Unido, na Alemanha e na China suscitaram
o espectro da escolha do foro mais favoravel a nivel global (forum shopping). Inevitavelmente,
os sistemas judiciais nacionais procuraram tornar-se o foro preferencial para a fixacdo das
rendas periddicas das licencas FRAND, num esfor¢o para alcangar uma renda global baseada
numa decisdo de um tribunal nacional e aplicavel a todos os ordenamentos juridicos em que tais
patentes foram concedidas.

A Comissdao Europeia — reconhecendo que a concessdo das licencas respeitantes a
patentes essenciais (standard essential patents), por isso mesmo patentes territoriais (mesmo
no quadro da nova patente europeia com efeito unitario), carece de falta de transparéncia e de
previsibilidade e propicia o risco de abusos de posi¢ido dominante, nos termos do art. 102.° do
Tratado Sobre o Funcionamento da Unido Europeia, e que os tribunais tém adotado diferentes
interpretagdes do préprio conceito de licenga FRAND e do processo de negociagdo dos termos
e condi¢des destas licengas — langou uma iniciativa legiferante alicercada numa primeira fase
de consulta publica junto dos meios interessados destinada, inter alia, a recolher contributos
e visando, ultima ratio, o desenvolvimento de principios orientadores e/ou processos para
clarificar o conceito de licenga FRAND; negociar os termos e condigdes das licengas FRAND;
determinar os niveis adequados de concessdo de licencas numa cadeia de valor, e incentivar os
mecanismos de mediagdo, conciliagdo e/ou a arbitragem'®.

de concessdo de licencas numa cadeia de valor, e incentivar os mecanismos de mediagéo, conciliagdo e/ou a
arbitragem.

16. Cfr. o documento Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard-
Essential Patents, Mar¢o 2023, acessivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.documentcloud.org/
documents/23735641-23-03-31-toc-and-synopsis-of-proposed-eu-sep-regulation (documento disponibilizado
por FLORIAN MUELLER). Veja-se, igualmente, o documento da Comissdo Europeia Intellectual property
- new framework for standard-essential patents, acessivel (tb. em lingua portuguesa) no seguinte enderego
eletrénico: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-
property-new-framework-for-standard-essential-patents_pt
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Alias, surpreende-se um conjunto de orientagdes cuja observancia pode exonerar o titular
da patente essencial — por ocasido do ajuizamento de agdo por infragao - de responsabilidade por
infracao as regras do direito da concorréncia na Unido Europeia. Assim, e desde logo, o titular da
patente deve notificar o alegado infrator e especificar a alegada violagao antes de tomar medidas
judiciais; posteriormente, quando o alegado infrator tiver manifestado a sua disponibilidade
para celebrar um contrato de licenga em condigées FRAND, o titular da patente deve apresentar
uma proposta especifica por escrito, indicando o método de calculo das royalties.

No que diz respeito ao potencial licenciado, cabe-lhe responder diligentemente a
esta oferta, de acordo com as praticas comerciais e os ditames da boa fé, apresentando uma
contraproposta especifica correspondente aos termos FRAND, se necessario, e propondo a
prestagdo, simultaneamente, de uma garantia adequada, qual prestagdo de caugdo para poder
provisoriamente continuar a explorar a invengao protegida pela SEP. Se, no final desta negociacao,
ndo for alcancado um acordo, o titular da patente essencial pode requerer, nomeadamente, o
efetivo decretamento de medidas cautelares .

Seja como for, nos termos do artigo 102.° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia, o titular da patente é obrigado apenas a conceder uma licenga em condi¢ées FRAND.
Porém, aobriga¢ao de conceder licengas por parte do titular da SEP sé surge se o terceiro interessado
em utilizar comercialmente a tecnologia patenteada tiver proposto ou aceitado condigdes FRAND
(e se houver prejuizo para o direito da concorréncia). Nao se esquega a jurisprudéncia consolidada
do TJUE, segundo a qual o exercicio de um direito exclusivo ligado a um direito de propriedade
intelectual (como o direito de nédo o licenciar) pode, em “circunstancias excecionais”, envolver
condutas abusivas.

Na verdade, conforme ja decidido, ha muito, pelo TJUE nos casos Magill (proc. apensos
C-241/91P e C-242/91P, de 6/04/1995) e IMS Health, de 22/10/2001 (proc. C-418/01), essa situagao
pode ocorrer quando: (a) a recusa se refere a um produto ou servico indispensavel ao exercicio
de uma determinada atividade num mercado vizinho; (b) a recusa é de tal natureza que exclui
qualquer concorréncia efectiva no mercado vizinho; e (c) a recusa impede o surgimento de um
novo produto para o qual existe procura potencial por parte do consumidor.

17. Estas orientagdes decorrem da jurisprudéncia do caso Huawei Technologies,co. Ltd. v. ZTE Corp., ZTE

Deutschland GmbH, decidido pelo TJUE, em 16/07/2015, proc. C-170/13. Assim, o quadro proposto pelo
TJUE limita o ambito do direito de patente decorrente de uma SEP, a fim de impedir que, por meio da
observancia desta espécie de cddigo de conduta, o seu titular abuse das suas prerrogativas, nomeadamente
ameacando com ag¢des judiciais para exigir royalties mais elevadas (patent hold-up). A decisao do TJUE visa,
simultaneamente, garantir que ndo sejam, doravante, toleradas taticas dilatdrias.
Virios tribunais de Estados-membros tém tido em conta este regime de negocia¢des prévias ao ajuizamento
de eventuais agées judiciais, a0 mesmo tempo que o esclarecem. Assim, no processo Sisvel v. Haier, em
2017, o Oberlandesgericht de Diisseldorf, numa decisdo de 30/03/2017 (proc. I-15 U 66/15), declarou que a
notificagdo do titular da patente deve incluir informag¢des minimas, tais como o niumero da patente e os factos
alegadamente constitutivos de violagdo. Cfr. SLOWINSKI, Peter. Sisvel v. Haier: the trajectory of injunctions
in Europe”. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). FRAND Cases in Context, cit., 2026, p. 238 ss. A referida
orientagdo foi confirmada pela decisdo do Supremo Tribunal Federal (BGH), de 5/05/2020, proc. KZR 36/17.
Isto embora este tltimo Tribunal ndo tenha abordado a questdo dos critérios judicativos de quantificagdo de
uma licenca FRAND deste tipo. Porém, ao arrimo dos tribunais britanicos, este Supremo Tribunal Federal
alemdo admitiu que o titular da patente essencial pode propor uma licengca FRAND global, valida e eficaz em
varios ordenamentos juridicos, ainda que o candidato a licenciado pretenda explorar a patente somente num
Estado, contanto que essa fixagdo néo lhe seja desvantajosa. Cfr. uma tradugio em lingua inglesa desta decisdo
alema no seguinte endereco eletrénico: https://media.bardehle.com/contentdocuments/ip_reports/20200505-
BARDEHLE-PAGENBERG-Sisvel-Haier_judgment-KZR-3617_EN_.pdf
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1.6 Os efeitos da declaracao extrajudicial unilateral do titular da SEP e os
poderes do Tribunal procedimento cautelar ou na acao principal: pode ele
apreciar pedido de licenciamento FRAND e constituir esse contrato por
sentenca?

E claro que a questio mais importante consiste na determinacdo do conteiido das
condigoes contratuais FRAND. E o tribunal mais ndo deve fazer sendo, numa primeira fase,
procurar a obtengao do consenso por meio da conclusdo de um negdcio processual bilateral entre
os litigantes **.

Por outro lado, a declaragdo e compromisso irrevogavel de conceder licengas em condigdes
FRAND, compromisso, este, assumido perante o organismo de normalizagao pelo titular de
uma SEP - exatamente nos casos em que ¢ um organismo dotado de poderes piiblicos —, nao pode
anular o conteudo dos direitos subjetivos privados de patente que lhe sdo garantidos pelo n.° 2
do art. 17.° e pelo art. 47° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia '°, bem como
disposicoes semelhantes nas Constituicdes e nas leis de propriedade industrial dos Estados-
membros. Vale dizer: apenas quem infringir as reivindicagdes da patente essencial para uma
norma técnica necessita de obter uma licenca; e isso s6 se o titular da patente assim o exigir.

E certo, porém, que esse compromisso assumido unilateralmente perante tais entidades
de normalizagcdo administrativa pode constituir, a luz da lei material aplicavel, uma obrigacao
tutelada pelo Direito Civil e pelo Processo Civil. Em Portugal, por exemplo, tal compromisso ou
vinculagdo unilateral podera ser qualificada como promessa publica (art. 459.2, n.° 1, do Cédigo
Civil) ou, melhor *°, uma promessa unilateral de licenga com objeto determindvel [pois, caso
contrario, seria nulo: art. 280.% n.° 1, do Cddigo Civil portugués] *, uma proposta contratual
(por isso mesmo unilateral) de licenga de patente, ou até declaragdo unilateral com efeitos de
protegdo para terceiros **. Se for aplicavel a lei material portuguesa, tudo dependera do resultado

18. Ja LUNDQUIST, Bjorn. The Interface Between EU Competition Law and Standard Essential Patents — from
Orange-Book-Standard to the Huawei Case. European Competition Law Journal, vol. 11, n.°s 2/3,2015, p. 367 ss.

19. Cfr. a decisdo do TJUE, de 28/08/2015, proc. C-170/13 (Huawei v. ZTE), § 59 desta decisdo.

20. Isto porque, na sequéncia da realizacdo de uma promessa publica, o promitente constitui-se imediatamente
o promitente na obriga¢do de proceder a celebragdo de um contrato de licenca SEP, relativamente a quem se
encontrar nas condi¢des previamente definidas pelo titular dessa patente.

21. A qualseassim for, sera insuscetivel de execugdo especifica, uma vez que os termos concretos (ou a metodologia
da sua determinagdo) do contrato de licenga a celebrar néo estdo fixados nessa declaracdo unilateral.

22. Pode haver duvida quanto ao alcance desta declaragdo unilateral do titular da SEP efetuada perante o
organismo de normalizagao técnica. Nédo se trata apenas de um compromisso de negociar de boa-f¢ uma
licenca sobre a SEP objeto da declaragéo. Esta interpretagdo é, na verdade, pouco convincente. Uma obrigagio
de negociar é essencialmente nominal. Com efeito, é uma regra basica em quase todos os sistemas juridicos,
e certamente nos direitos da familia romano-germanica, que, no fim das negociagdes, uma parte numa
negocia¢ao ndo esta normalmente obrigada a celebrar um contrato. Na pratica, isto significa que uma parte
que se tenha comprometido apenas a negociar pode cumprir a sua obrigagdo simplesmente sentando-se a
mesa e, em seguida, declarando que rompe as negociagdes. Isto equivale a quase nada, contraria os ditames
da boa fé (arts. 227°, n° 1, e 762.°, n° 2, do Cédigo Civil portugués) nos preliminares, nas tratativas e no
cumprimento ou execugdo dos proprios contratos, e nao é certamente suficiente para garantir que os objetivos
subjacentes, nestes casos, aos direitos de propriedade industrial, ou seja, que as SEP sejam disponibilizadas
aos que aplicam as normas e especificagdes técnicas dos organismos de normaliza¢io técnica.

Uma segunda e oposta visdo ¢ a de que um compromisso FRAND junto da entidade de normalizagao técnica
constitui uma oferta para celebrar uma licenga nos termos e condigbes FRAND para a patente essencial em
questdo. Nesta perspetiva, um compromisso FRAND junto desse organismo cria uma espécie «licenga
virtual pré-existente». Uma pessoa pode obter uma licenga simplesmente aceitando a oferta, ou seja, na
prética, notificando o titular da SEP da sua inteng¢do de celebrar uma licenga em termos FRAND. Porém,
varios obstaculos se antolham no caminho desta interpretacdo. Em quase todos os sistemas juridicos de
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da aplicagdo das regras gerais de interpretagdo dos negocios juridicos **. Porém, cremos que, com
tais declaracoes unilaterais dos titulares de SEP, raramente se enuncia um critério objetivo
que permita a identificagio e a individualizagdo das concretas patentes essenciais em causa,
bem como a base cdlculo das royalties; individualizagado e identificacdo que deverao emergir de
pardmetros objetivados que nao coloquem, por exemplo, o titular da patente & mercé da vontade
subjetiva dos potenciais licenciados. Vale isto por dizer que, na maioria destas situagdes, a
prestacgao (do titular da alegada SEP) ndo estd determinada no momento da sua declaragio e esta
(bem como a lei) ndo contém, normalmente, um critério para proceder a sua determinagdo. O
que sempre configuraria um negdcio juridico nulo por falta de objeto (art. 2802, n.° 1, do referido
Codigo). Donde, dessa declaragao apenas resulta uma obrigacdo de meios dirigida a negociar
de boa fé com potenciais licenciados a eventual e futura celebragdo de contratos de licenga em
condi¢oes FRAND.

Pode, ainda, perguntar-se como proceder, em juizo, se as partes nao chegam a acordo no
que ao contetdo da licenga diz respeito, maxime, o montante das royalties.

E certo que, em alguns sistemas juridicos, um juiz ou um é&rbitro podem intervir e fixar
o prego do contrato, na eventualidade de as partes ndo chegarem a acordo sobre o mesmo; mas
isso ndo significa que diferentes juizes ou arbitros, especialmente se pertencerem a diferentes

direito privado sé pode existir uma oferta de celebra¢do de contrato quando a declaragdo de vontade feita
pelo «oferente» contém (pelo menos) todos os elementos essenciais (os essentialia negotii) do contrato em
causa. O que constitui esses essentialia depende do tipo de contrato e das circunstancias do caso. No que diz
respeito aos contratos de licenga de SEP, os seguintes elementos seriam, pelo menos, considerados essenciais:
a lei aplicavel ao contrato; a patente que estd a ser licenciada; a duragdo do contrato; o ambito geografico
do contrato; a montante de royalties a cargo do licenciado e o seu modo de célculo; a disposi¢do relativa a
licengas cruzadas, quando o licenciado é ele préprio o titular de SEP que o licenciante pretende explorar.
Neste contexto, um compromisso unilateral FRAND perante esses organismos de normalizagdo técnica s6
pode, portanto, constituir uma proposta negocial para celebrar um contrato de licenca se incluir, explicita
ou implicitamente, todos estes elementos — assim, McGUIRE, M.-R. Die FRAND-Erklarung. Anwendbares
Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards. Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, 2018, p. 128 ss., p. 132 — o que, por via de regra, ndo acontece.

Na nossa opinido, ocorre apenas uma obrigagdo de o titular da patente essencial negociar, de boa fé, com o
candidato(s) a licenciado(s), quer sejam, a jusante, utilizadores finais dos produtos antes de serem adquiridos
pelos consumidores ou, a montante, outros agentes econémicos, em particular os fabricantes de componentes

de produtos complexos — em termos justos, razoaveis e nao discriminatorios, exceto se a declaragéo unilateral
do titular das patentes ja contiver os referidos elementos essenciais. Como refere o TJUE, na sua decisdo,
de 16/07/2015, no proc. C-170/13 (Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH), §
53 da decisdo, “um compromisso de cedéncia de licengas em condi¢des FRAND cria expectativas legitimas
a terceiros de que o titular da PEN lhes concederd efetivamente licengas nessas condi¢des”. A isto apenas
podera obtemperar-se dizendo que uma orientagédo diferente poderd estar prevista na lei materialmente
aplicdvel ao regime de concessdo de licengas FRAND. Por exemplo, pode acontecer que as organizagdes de
normalizagio exijam, de acordo com a lei desse Estado, o licenciamento a todos os agentes econémicos que
implementem integralmente a norma técnica, sendo estes, na maioria das vezes, fabricantes de dispositivos
finais, que ndo toda a cadeia de producéo e distribuicdo, a montante e a jusante. Ou, ao invés, prevejam que
esse licenciamento somente ocorra a jusante, em beneficio dos fabricantes dos produtos complexos (v.g., um
veiculo automoével), os quais dependem da utilizagdo de milhares de componentes mecanicos e eletronicos
protegidos por direitos de patente.
Repare-se, ademais, que mesmo que assim seja, a fixagdo do montante das rendas periddicas (royalties) exigira
um acordo adicional, uma vez que a declaragio unilateral do titular contempla um intervalo numérico dentro
do qual a quantia de royalties deve ser fixada — tb. McGUIRE, M.-R. Die FRAND-Erkldrung. Anwendbares
Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards, cit., p. 134.

23. No quadro dos trabalhos preparatorios do atual Codigo Civil portugués, de 1966, de cuja comissao fazia parte,
cfr. SERRA, A. Vaz. Obrigagbes - Ideias Preliminares, Fontes (em Especial, Contrato e Negdcio Unilateral,
Fixagdo de Prazo). Separata do Boletim do Ministério da Justica n.° 77, Lisboa, 1958, pp. 212-213
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ordenamentos juridicos e diversas tradi¢oes e familia do Direito, possam fixar, na sentenga, a
contrapartida a pagar pelo licenciado, ao abrigo de um compromisso FRAND emitido perante
os organismos de normalizag¢do técnica. Além disso, os juizes e arbitros ndo dispdem deste
poder em todos os ordenamentos juridicos.

No direito portugués, por exemplo, é extremamente duvidoso que um juiz, conquanto ao

abrigo dos poderes de gestdo processual em sentido material (art. 6.° do CPC portugués), possa
fixar essas royalties num contrato de licenga quando as partes se revelaram incapazes de chegar
a acordo sobre as mesmas **. Mas ja pode instar as partes a submeterem-se a procedimentos de

24. Arespostajapoderaser diferentenoquadrodospoderesjurisdicionaisdo Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

ou do seu Centro de Mediag¢do e Arbitragem. Com efeito, TUP também tem competéncia se o0 demandado
deduzir pedido reconvencional destinado a fixar uma licenga FRAND num processo por violagdo (caso em
que, no entanto, o TUP deve aplicar o direito da UE e a jurisprudéncia do TJUE e, se necessario, submeter-
lhe questdes prejudiciais sobre o direito da UE), em particular se o autor, titular de uma patente essencial e
que solicite o decretamento de uma medida cautelar contra um alegado infrator possa estar a abusar de uma
posicdo dominante (art. 102.°do TFUE). O acédrdao do TJUE no caso Huawei/ZTE estabelece, igualmente, uma
série de passos a seguir por um titular de uma SEP e pelo alegado infrator. O Tribunal Unificado de Patentes
pode assim alicer¢ar a sua competéncia no art. 32.°, n.° 1, alinea a), do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado
de Patentes (ATUP), o qual estabelece que o TUP tem competéncia exclusiva respeitante a “acdes relativas
a violacdo efetiva ou iminente de patentes (...) e defesas conexas, incluindo reconvengdes relacionadas com
licencas”. Isto parece abranger nio s6 os litigios relativos a licencas existentes na data do ajuizamento da
acdo ou do procedimento cautelar, que tenham como objeto uma patente, mas também as ag¢des destinadas
a celebrar uma licenga. A Divisdo Local de Mannheim (do TUP) ja navegou neste sentido, na sua decisdo
de 22/11/2024 (UPC_CFI_ 210/2023), disponivel em: https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/
files/api_order/308 AF9B9C8A3DF35034DC00828CE3CF6_de.pdf. De acordo, com esta decisédo, desviando-
se dos critérios de cooperagdo processual entre as partes fixados pelo TJUE, no caso Huawei v. ZTE, no
quadro de ag¢des por infracdo (ainda que precedidas por procedimentos cautelares), a Divisdo Local de
Mannheim entendeu, em primeiro lugar, que o titular de uma SEP deve informar o futuro demandado da
existéncia da patente e especificar a forma como esta foi infringida. O contetido da notificacdo depende das
circunstancias do caso. O Tribunal Distrital de Mannheim, embora se tenha recusado a impor requisitos
formais rigorosos, observou que uma lista de SEPs e tabelas de reivindica¢des poderia ser suficiente para a
suficiéncia da notificagdo. Em segundo lugar, o potencial licenciado deve manifestar a disponibilidade para
celebrar um contrato de licenca FRAND. Esta disposi¢do deve ser expressa no comportamento ao longo de
todo o processo de negociagdo. As partes devem comportar-se de acordo com as préticas comerciais e atuar
de boa-fé para a celebracido de um contrato de licenca, o que, segundo a Divisdao Local de Mannheim, inclui
a obrigacdo de fornecer as informacdes solicitadas a outra parte. Neste caso, esta Divisdo Local considerou
que a disponibilidade inicial do demandado para obter uma licen¢a era suficiente, uma vez que fez esta
declaragdo num e-mail ao autor e indicou um contacto para discussdes adicionais. O Tribunal Distrital
concluiu que nao é necessdria qualquer formulacao especifica para indicar a disponibilidade para negociar.
No caso em apreco, esta Divisdo Local de Mannheim considerou que a notifica¢do de infra¢do efetuada pelo
autor era suficiente porque incluia uma lista de patentes e tabelas de reivindicagoes que acreditava terem sido
infringidas. Em terceiro lugar, o titular da patente essencial deve explicar por que razdo a sua oferta estd em
conformidade com os principios FRAND. O Tribunal de Mannheim observou que, para além dos calculos
matematicos, o titular da SEP deve explicar por que razio acredita que a sua oferta estd em conformidade
com os principios FRAND, e a extensdo desta explicagdo depende da fase em que as negociagbes entre as
partes se encontram. Uma vez que o titular da SEP possui um melhor conhecimento das suas praticas de
licenciamento, deve comunica-las ao potencial licenciado para que este possa reagir de boa-fé. Em alguns
casos, esta notificacdo pode incluir a divulgacdo de licengas de terceiros. No caso em aprego, o Tribunal
considerou que a autora apresentara os “pilares econémicos” de uma oferta numa videochamada pelo Zoom
e, posteriormente, apresentou uma andlise detalhada da forma de célculo das royalties, o que foi suficiente
para o inicio efetivo das negociacdes. E importante realgar que o tribunal decidiu que ndo é necessaria uma
oferta por escrito suscetivel de ser logo assinada pelas partes. Ao invés, é suficiente que o potencial licenciado
seja capaz de reconhecer, a partir da oferta do titular do SEP, as condi¢es do contrato de licenga proposto
e, se necessario, reagir com uma contraproposta. Além disso, cabe ao potencial licenciado solicitar uma
oferta formal (se assim o desejar) nesta fase das negociacdes, de uma forma que se diferencie da pratica
habitual. Em quarto lugar, o potencial licenciado deve responder com lisura e diligéncia a oferta do titular da
patente essencial, o que pode incluir a apresentacdo de uma contraproposta. A Divisdo Local de Mannheim
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considerou a contraproposta do demandado ndo compativel com os principios FRAND. No entanto, nio se
percebe inteiramente a fundamentagio desta concluséo, pois o Tribunal nada adiantou sobre isso. Em quinto
lugar, o potencial licenciado deve fornecer uma garantia (id est, uma caugdo) adequada no caso de o titular da
patente essencial rejeitar a sua contraproposta. Para o efeito, esse potencial licenciado deve fornecer ao titular
da patente essencial informagdes que permitam avaliar o 4&mbito da utilizagdo eficaz da patente, de modo
a determinar se a garantia é suficiente e idonea. Neste caso, esta Divisdo Local concluiu que o demandado
néo agiu de boa-f¢é, entendendo que deveria ter fornecido ao autor informagoes sobre a utilizagao efetiva da
patente ap6s a rejeicdo da contraproposta. Esta era a tinica forma de o autor saber se a garantia oferecida pelo
réu era suficiente. O Tribunal Distrital de Mannheim concluiu que a garantia prestada pelo demandado —
uma garantia bancaria — e a sua redagdo eram insuficientes, uma vez que nio protegiam os direitos do autor
no caso de o réu se tornar insolvente. Neste sentido, o Tribunal decidiu que a defesa / reconven¢ao FRAND
do demandado era admissivel, mas infundada, e decretou as medidas cautelares solicitadas.

De todo o0 modo, as regras processuais do Centro de Mediagdo e Arbitragem do TUP, aprovadas em 10/04/2026
pelo Comité Administrativo [veja-se o documento Mediation Rules of the Patent Mediation and Arbitration
Centre, D-AC/06/04112025_rev.2_E, Luxembourg, 10 April 2026, disponivel em: https://www.pmac-upc.
org/sites/default/files/upc_documents/D_AC_06_04112025_rev.2%20Mediation%20Rules_EN.pdf ; cfr,,
também, o art. 48.° das Regras sobre Arbitragem, providas de regras semelhantes, no documento Arbitration
Rules of the Patent Mediation and Arbitration Centre, aprovado em 10/04/2026, D-AC/07/04112025_rev.2_E,
disponivel em: https://www.pmac-upc.org/sites/default/files/upc_documents/D_AC_07_04112025_
rev.2%20Arbitration%20Rules_EN.pdf ], preveem e densificam, no seu art. 27.°, n.° 2, a possibilidade de as
licencas FRAND serem fixadas por meio de medigéo a ter lugar neste Centro. De acordo com esta norma,
as questoes suscitadas na mediagdo podem incluir qualquer elemento que vise a resolugdo comercial de um
litigio FRAND, incluindo, a titulo de exemplo: a) a identifica¢do da(s) patente(s) essencial(is) (SEP) em litigio
ou outras patentes envolvidas; b) a identificacdo de uma ou mais patentes que possam servir como amostras
representativas do(s) portefolio(s) de patentes relevante(s), sobre as quais se centrardo principalmente as
discussdes entre as partes, caso em que as partes deverdo procurar chegar a acordo sobre os critérios de
amostragem; ¢) a discussdo sobre o potencial licenciamento cruzado de patentes; d) a identificagdo das
pretensdes (pedidos) e das defesas (excegdes ou pedido reconvencional); e) avaliar se é adequado conduzir
0 processo em varias etapas; f) avaliar a necessidade de qualquer avaliacdo de essencialidade, a realizar de
acordo com as normas do Centro sobre a determinacéo por peritos; g) determinar os termos e condigdes de
licenciamento selecionados; h) determinar, a titulo temporario, os termos de licenciamento selecionados até
que os termos de licenciamento definitivos sejam fixados por um tribunal competente; i) determinar o &mbito
e o intervalo de royalties, incluindo o 4&mbito territorial da licenga; j) a metodologia para o calculo dos termos
FRAND, incluindo a taxa de royalties; k) a eventual necessidade de requerer a um tribunal competente uma
medida judicial, como um pedido de producao de prova ou uma medida relativa a confidencialidade.

Os ultimos desenvolvimentos jurisprudenciais britanicos, no caso Acer Inc. v. Nokia Techs. Oy — [2026]
EWCA Civ 564, § 1 al7 e 91- 94] da decisdo do Court of Appeal, de 12/05/2026, disponivel em: https://
www.judiciary.uk/judgments/acer-incorporated-and-another-v-nokia-technologies-oy-and-others/ - e no
Tribunal Unificado de Patentes confirmam estas potenciais vias de resolugdo global da determinagdo de
licengas FRAND. Na verdade, no referido caso, a 1.2 instancia (o High Court) declarou-se internacionalmente
competente para fixar uma licenca FRAND global (multerritorial), indeferiu o pedido de suspensdo da
instancia solicitado pela Nokia e concedeu uma medida cautelar. O Tribunal de 2.* instancia (Court of
Appeal) confirmou a competéncia internacional, mas aceitou o recurso da Nokia contra a suspensdo da
instdncia. A principal razdo foi a “oferta de licenga ajustavel” da Nokia: esta propds a consensualizagdo
de uma licenga proviséria imediata, ajustavel assim que um tribunal arbitral definisse os termos finais
da licenga FRAND. O Court of Appeal aceitou que uma oferta de licen¢a imediata (id est, uma proposta
contratual efetuada pelo titular das patentes essenciais), com os termos finais a serem determinados por um
tribunal arbitral poderia, por si s, ser uma oferta FRAND objetivamente valida e passivel de aceitagdo. A
recusa desta oferta poderia, portanto, privar o demandado / implementador da possibilidade de invocar a
competéncia do tribunal inglés para uma determinagéo e fixacao dos termos da licenga FRAND. A Acer e
a ASUS néo foram obrigadas a submeter-se a arbitragem (arbitragem obrigatéria). Foi-lhes oferecida uma
escolha: aceitar concluir imediatamente um contrato de licenga cujos termos finais seriam definidos por um
tribunal arbitral independente, ou recusar essa licenca e suportar as consequéncias legais da recusa do que
o Tribunal considerou ser uma oferta ou proposta contratual razodvel do titular. Nao se trata de arbitragem
imposta por decisdo judicial. E o que se caracteriza — como uma questdo de construgio doutrinal, ndo de
entendimento explicito - como arbitragem incorporada no cumprimento de uma obrigacdo contratual
precipuamente efetuada perante os organismos de normalizagédo técnica por parte do titular da SEP. O Court
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mediac¢do ou, inclusivamente, arbitragem, determinando a suspensdo da instancia se as partes a
tal anuirem (art. 273.%, n.° 1, do Cédigo de Processo Civil portugués). Isto significa que, mesmo
que se aceite que a declaragdo unilateral ou compromisso FRAND do titular perante a entidade
de normalizagao técnica (ou uma declaragdo unilateral efetuada em momento posterior) é
suficientemente precisa para que o preco do contrato seja considerado definido — conquanto sob
reserva de um acordo posterior entre as partes ou de uma decisdo de um juiz ou arbitro -, tal
s6 é, em regra, admitido nos sistemas juridicos (ou ordens jurisdicionais supranacionais, como
¢ o TUP) que aceitam que o preco ndo necessita de ser definido com exatiddo no momento da
emissdo da referida declaragao unilateral e dispdem de mecanismos processuais para lograr a
fixagdo judicial de uma licenga FRAND e respetivas royalties.

Na realidade, o contetido da licenga FRAND ¢ determinado em processos judiciais em
Inglaterra, enquanto que, tanto quanto sabemos, em ag¢des judiciais nos tribunais de Estados-
membros da Unido Europeia, a tal determina¢do ainda néo foi feita em nenhuma agdo. No
entanto, tal ndo se deve a impossibilidade de um tribunal destes Estados-membros determinar
os termos da licenca FRAND, nem a relutdncia dos seus tribunais em fazé-lo. Em vez disso, tal
deve-se ao facto de a determinagdo dos termos de um contrato de licenga FRAND ainda néo ter
sido solicitada em agoes judiciais em nenhum Estado-membro.

Caso ndo seja fixado em procedimento cautelar deduzido pelo titular da SEP - ai onde
0 juiz pode fixar uma caugdo a pagar pelo requerido e que, na pratica, funcionara como uma
licenca FRAND provisdria *°, permitindo que este possa continuar a utilizar provisoriamente a
patente alegadamente essencial enquanto na agdo principal nao for fixada ou consensualizada
uma licenca FRAND definitiva -, esse desiderato pode ser alcangado por meio de pedido
reconvencional (art. 266.°, n° 1, alinea a), do Cdédigo de processo Civil portugués), seja este
fundado em prdticas anticompetitivas do autor da ado e titular da patente essencial (v.g., abuso de
posicao dominante), seja ele alicercado em anterior compromisso de anuir uma licengca FRAND

of Appeal fundamentou o seu raciocinio nas caracteristicas especificas da oferta da Nokia para chegar ao
resultado especifico da suspensdo da instdncia destinada a remeter as partes, se estas quiseram, para um
procedimento de arbitragem. Sobre isto, cfr. DEHNNE, Mathiew. Come Together? Acer v Nokia and the
Contractual Turn of FRAND Arbitration. Kluwer Patent Blog. May 13, 2026, Kluwer Patent Blog, disponivel
em:  https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/come-together-acer-v-nokia-and-the-contractual-
turn-of-frand-arbitration/

25. Permite-se, deste modo, que o requerido possa deixar de observar a providéncia decretada, se se dispuser a

prestar uma caugdo que cubra os prejuizos que resultam para o requerente dessa inobservancia, os quais se
traduzem na falta de pagamento pela utilizagdo provisdria da patente que foi objeto da acéo por infracio.
Apos a prestacdo de caugdo, qual licenga FRAND provisdria, o requerido pode continuar a fazer o que ja
estava a fazer, ou seja, a violar a patente essencial. A prestagdo da caugdo visa assim reparar o dano que advém
do incumprimento pelo requerido da providéncia decretada - SOUSA, Miguel Teixeira de. CPC ONLINE.
Art. 362.° a 409°. Lisboa: Centro de Investigagdo de Direito Privado. Versao de 2026.03, p. 26, disponivel em:
https://drive.google.com/file/d/1A8kKruAnHOOHpTH8qPYuWrCpITn6XB0ra/view — ou a decretar, como se
diz no paragrafo seguinte. A despeito de ter sido substituida por caucéo e funcionar como uma licenga FRAND
proviséria, a providéncia permanece decretada, ndo caducando.
Por outro lado, mesmo no Processo civil portugués, o requerido pode solicitar a prestagdo de caugdo adequada
a substituir a providéncia requerida, mas ainda ndo decretada, garantindo integralmente a pretensio do
requerente ou oferecendo um equivalente a realizacio da providéncia que o juiz venha a decretar. Quer dizer:
o requerido pode oferecer-se para prestar caugdo antes de a providéncia cautelar ser decretada, o que traduz
substancialmente uma vontade unilateral de aceitar o pagamento de royalties, a titulo provisdrio e continuar a
explorar a inven¢ao patenteada do requerente enquanto néo for fixada uma licenga FRAND definitiva na agdo
principal por infragdo ou por meio de mecanismos de mediagdo ou de arbitragem.
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por parte do autor da agdo *°-*. E a reconvengdo pode, alids, ser deduzida a titulo subsididrio,
ai onde o pedido reconvencional é efetuado sob a condi¢ao de ser apreciado apenas se o pedido
do autor (na agdo ou no procedimento cautelar por infragdo) for julgado procedente. Se nio
for deduzida reconvengdo (ainda que reconvencao incidental: p. ex., art. 91.°, n.° 2, do Cédigo
de Processo Civil portugués), ndo é tomada qualquer decisao vinculativa (com efeito de caso
julgado) sobre o objeto do processo e, de forma semelhante a disposi¢ao do infrator em conceder
a licenga, o tribunal pode contentar-se em apreciar (e declarar) se o titular da patente deveria,
ou nao, ter fornecido determinadas informagdes (adicionais) e, consequentemente, conceder ou
negar a tutela cautelar ao abrigo do regime processual civil aplicavel. De todo o modo, o pedido
reconvencional alicerca-se na anterior declaragdo unilateral com eficdcia de protegdo para
terceiros emitida, em regra, perante os organismos de normalizagdo técnica, pela qual o titular
da patente se mostra disponivel para conceder, em termos a densificar em momento posterior e
de acordo com os ditames da boa fé, uma licenca de utiliza¢ao da patente essencial. O que, néo
sendo a patente considerada invalida — pedido reconvencional principal que o demandado pode
deduzir seguido do pedido reconvencional subsididrio de fixagao de licenga FRAND - ou sendo
considerada infringida, implica a possibilidade de estipulagdo de negdcio juridico processual
(transagao) suscetivel de ser homologado pelo tribunal.

O Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes parece admitir, no seu art. 32.°,n° 1,
alinea a), a possibilidade de o demandado formular pedido reconvencional neste sentido, embora,
para alguns Autores, ndo o possa fazer, na qualidade de demandante, numa agdo auténoma .
Porém, uma das tarefas mais dificeis em litigios de direito da concorréncia é o exame de uma
alegada pratica abusiva de fixacdo de precos. Uma vez que nio existe um prego objetivamente
“correto” para além daquele que resulta da oferta e da procura, tal abuso pode, em regra, ser
comprovado apenas através de uma andlise comparativa de mercado, que nao s4 ¢ morosa, como
também é normalmente repleta de inumeras incdgnitas e potenciais fontes de erro. Esta analise
dificilmente pode ser efetuada através de processos civeis. Os processos instaurados pelas
autoridades da concorréncia sdo as instdncias mais adequadas para lograr este desiderato.

E verdade que alegar e demonstrar a discriminagdo pode ser um pouco mais facil,
mas também ostenta os seus escolhos, uma vez que o problema nos casos de discrimina¢ao
normalmente nao reside no tratamento desigual, mas na sua justificagdo objetiva; e nao existe
um requisito geral que imponha um tratamento igualitario entre os agentes econdmicos, nem
um requisito geral de transparéncia num sistema de economia de mercado que mantenha as
condi¢des de concorréncia. Além disso, quanto mais complexo for o produto e 0 mecanismo
de formagdo do prego, mais dificil se torna a avaliagdo da discriminagdo ao abrigo do direito
da concorréncia. Neste sentido, os contratos de licenciamento para um grande numero de
patentes essenciais para normas técnicas que abrangem uma grande variedade de produtos

26. Alias, o Tribunal Unificado de Patentes, ao abrigo de poderes de gestio processual em sentido material, pode
obrigar o demandado a deduzir pedido reconvencional no sentido de ser fixada uma licenca FRAND, a fim
de ndo ser considerado uma parte que rejeita essa licenga. Cfr. o Despacho (Order) de 24/07/2025, da Divisédo
Local de Mannheim, no caso ZTE Corporation v. Samsung Electronics Co., Ltd. e outra, UPC_CFI_850/2024,
respeitante ao valor da agdo no caso da reconvencéo deduzida pela Samsung. Disponivel em: file:///C:/Users/
FDUC/Downloads/LD-Mannheim-UPC_CFI_850-2025_order-of-July-24-2025.pdf global

27. MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?. Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Internationaler Teil, 2025, p. 342 ss., p. 343.

28. MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?, cit., p. 345. Este Autor nega,
porém, a possibilidade de deduzir pedido reconvencional a fim de determinar uma licenca deste tipo. Cfr.,
em sentido contrario, embora com davidas, MARQUES, J. P. Remédio. O (Novo) Tribunal Unificado de
Patentes, 2024, cit., pp. 73-74.
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e, tipicamente, afetam também um grande numero de mercados, estido certamente entre as
questdes mais complexas em que um tribunal se pode aventurar a analisar o equilibrio e a
adequagdo dos termos e condi¢des contratuais ».

Dito de outra maneira: as agdes por infracao de patentes pendentes no Tribunal Unificado
de Patentes ou nos tribunais dos Estados-membros sdo estruturalmente inadequadas para
alcancarem a “fixacdo de precos” de licencas FRAND ?*°. Parece assim que a auséncia da
observancia das etapas indicadas na decisao do TJUE, no caso Huawei v. ZTE somente conduz ao
decretamento da providéncia cautelar, ao seu indeferimento ou a substitui¢do desta medida pela
prestagdo de caugdo por parte do requerido *, consoante a falha nas negociagdes conducentes a
conclusao de uma licenca FRAND for imputavel ao autor da agao ou ao requerido / demandado.
Dai que o potencial licenciado, demandado em ag¢ao por infragdo de uma SEP, s6 podera
apresentar em juizo pedido reconvencional relativo a celebracao de um contrato de licenga nos
termos FRAND, se e quando conseguir demonstrar que o titular da patente se recusa a conceder
tal licenca FRAND 2.

Ademais, a lei aplicavel ao contrato de licenga (e o pais cujos tribunais tém competéncia
internacional em caso de litigio) deve ser também acordada pelas partes.

Seja como for, de acordo com a jurisprudéncia do TJUE, no mencionado caso Huawei v.
ZTE (S 31 desta decisdo), o titular de uma SEP que tenha assumido tal compromisso unilateral
¢ obrigado, entre outras coisas, a apresentar uma proposta de contrato de licenga em condigoes
FRAND a um potencial licenciado, antes de poder intentar uma a¢ao por violagdo da patente
contra este tltimo ou um procedimento cautelar.

Por conseguinte, o primeiro passo para determinar, do ponto de vista do direito de
patente, quem podera ter de obter uma licenga passa pela analise das reivindica¢des inseridas
no fasciculo da patente. Se as reivindicagdes das SEP’s se limitarem apenas a um ou mais
componentes especificos, a escolha natural para celebrar acordos de licenciamento recaira, em
regram, sobre os fabricantes desses componentes. No entanto, se as reivindicagdes das SEP’s
forem mais abrangentes — por exemplo, se abrangem dispositivos finais a jusante ou redes —,
a situagdo torna-se mais complicada *. Nesta constelacdo de hipoéteses, pode ser igualmente

29. Assumindo que ambas as partes estdo dispostas a obter uma licenga (e s6 nesse caso seria necessaria uma
decisdo judicial), permanece um mistério o motivo pelo qual os tribunais, que nio estdo, nem perto, de estar
equipados para tal em termos de pessoal, conhecimento técnico ou de mercado, estariam numa melhor e
mais eficiente posi¢do do que as partes para encontrar o preco “correto” de mercado para o licenciamento de
patentes essenciais para as normas técnicas.

30. Além de que esse licenciamento deverd ser global ou planetario e assim dotado de efeitos extraterritoriais que
extravasam o Estado ou os Estados onde se formam os efeitos do caso julgado.

31. E esta prestagdo de caugdo pode, assim, funcionalmente desempenhar o papel de uma licenga proviséria
(interim license) consubstanciada no pagamento de uma quantia ao titular da SEP enquanto as partes (ou um
tribunal internacionalmente competente) nio fixar os termos da licen¢a “definitiva”.

32. MEIER-BECK, Peter. Should the Unified Patent Court Set FRAND Terms?, cit., p. 350.

33. Os casos reais revelam um quadro mais complexo: as reivindicagdes das SEP’s ndo se limitam, por via
de regra, a um unico componente, mas estdo relacionadas com uma combinagdo de varios componentes,
produtos finais a jusante e até redes. As SEP’s sao também normalmente licenciadas como um portfélio, por
vezes composto por centenas ou mesmo milhares de familias de patentes.

Um estudo empirico realizado por JONATHAN PUTNAM e TIM WILLIAMS. The Smallest Salable Patent-
Practicing Unit (SSPPU): Theory and Evidence, Working Paper. 2016, pp. 41-43, disponivel em: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835617 , analisou as reivindica¢des das patentes da Ericsson
declaradas essenciais para as normas 2G/3G e 4G. Os autores descobriram que as reivindicagdes do portfélio
de SEP’s da empresa Ericsson abrangiam: i) varios componentes isoladamente; ii) varios componentes
em combinagdo; iii) aparelhos completos isoladamente; e iv) aparelhos completos em redes. Além disso,
constataram que nenhuma das SEP’s da Ericsson reivindicava apenas o chip de banda base. Ao invés, cerca de
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legitimo que os titulares de patentes procurem obter licengas junto dos produtores a jusante.
Como que poderemos ter um horizonte de celebragdo de licen¢as cruzadas.

1.7 A avaliacdo das SEP. Generalidades

Como resulta do atras exposto, uma das questdes mais complexas que se colocam no
que diz respeito ao licenciamento FRAND é o montante de rendas periddicas (royalties) que
satisfaca o compromisso de o titular de uma patente desta natureza conceder uma licenca em
condi¢des «justas, razoaveis e nao discriminatdrias», os interesses dos potenciais licenciados em
utilizar merceologicamente tais inventos e os interesses dos consumidores finais em adquirirem
produtos seguros e fidveis a precos modicos.

Em particular, ndo existem, atualmente, critérios judicativos consensuais destinados a
estabelecer a base de célculo e a fixar a remuneragéo do titular do direito de patente objeto deste
tipo de licenga.

Assim, a determinac¢do das taxas de royalties FRAND é normalmente relegada para o
plano das negociagoes bilaterais entre os titulares de patentes essenciais e os candidatos a tais
licengas, que desejam por em pratica esses inventos e explorar as tecnologias em causa. Nao é de
admirar que, muitas vezes, haja desacordo quanto a conformidade de um montante de royalties
com o compromisso FRAND previamente emitido pelo titular da patente essencial. Em alguns
casos, as partes discordam quanto ao facto de a taxa de royalties exigida pelo titular da SEP ser
FRAND, podendo a parte contraria acionar em juizo o titular da patente por infragdo do seu
compromisso FRAND %

Figuremos que o Tribunal Unificado de Patentes (TUP) se predispde a conhecer e apreciar
estes pedidos, sobretudo no quadro do ajuizamento de procedimentos cautelares. A questao
seguinte sera saber qual a bitola quantitativa que deve utilizar para o efeito. Do ponto de vista
do Direito Processual Civil, um aspeto importante dos procedimentos de concessdo de licengas
FRAND a ter em conta ¢ a divulgagdo, pelas partes, do contetido de licengas comparaveis, nos
termos do art. 59.° do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes - ATUP. Devido aos
deveres de informagdo das partes para com o tribunal (dever de cooperagdo processual) — sem
prejuizo da protegdo dos segredos comerciais, dos dados pessoais ou de outras informagoes
confidenciais das partes (art. 58.° do ATUP) -, esta é uma pratica corrente nos processos do
Reino Unido, mas também nos tribunais alemaes e neerlandeses, ai onde foi desenvolvida uma
pratica corrente, segundo a qual, a pedido das partes, o tribunal pode ordenar ao titular da
patente e ao demandado que divulguem os contratos de licenca em que, eventualmente, sejam
partes.

Mas é também evidente que, sobretudo, os titulares de patentes essenciais poderdo

71% das SEP’s reivindicavam algum aspeto do equipamento do utilizador (ou seja, produtos a jusante), quer
isoladamente, quer em combinagdo com reivindicagdes relativas a rede. Consequentemente, determinaram
que nio existe um tnico componente que implemente todo o portfélio de SEP.
Isto demonstra que, em normas técnicas complexas, as SEP abrangem tecnologias que ndo podem ser reduzidasa
um tnico componente, como um chipset de banda base. Embora algumas SEP incluam reivindicagdes relativas a
chipsets, elas também reivindicam frequentemente produtos a jusante, redes e/ou combinac¢des de componentes.
De acordo com o regime juridico do direito de patente, se um produto nio estiver abrangido, de todo em todo,
pelas reivindicagdes da patente, ndo constitui uma infracao (literal ou por meios tecnicamente equivalentes), e
o fabricante do componente nio necessitara de celebrar um contrato de licenga ou, inclusivamente, requerer a
emissdo de uma licenga obrigatéria a entidade administrativa competente.

34. CONTRERAS, Jorge L. Introduction to Part I: FRAND royalty determinations. In. CONTRERAS, Jorge L.
(ed.). FRAND Cases in Context, cit., 2026, p. 2 ss., pp. 2-3.
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achar-se numa situagdo em que estdo obrigados a observancia de deveres de confidencialidade
relativamente ao conteido dessas outras licencas anteriormente celebradas com terceiros;
deveres que apenas podem ser superados com um despacho do tribunal destinado a ordenar
essa revelacdo. Podem, no mais, ser considerados outros parametros de concretizagao das bitolas
quantitativas, tais como o valor da tecnologia para além da incorporagdo nas normas técnica; a
contribui¢do da patente para a norma tecnoldgica; o valor da tecnologia para um produto sem
referéncia ao valor da norma técnica.

Apesar de ser uma metodologia que envolve uma assinaldvel complexidade factual, ela
permite as partes proceder a avaliagdo de um conjunto especifico de patentes no contexto de
uma analise (que é familiar para qualquer tribunal especializado) de indemnizagdo por infragdo
de patentes. Em alternativa a esta densificacdo quantitativa, pode comegar-se por tentar avaliar
a norma técnica como um todo (e néo os direitos de patente individualmente considerados).

Uma vez determinada uma royalty total adequada para todas as tecnologias essenciais
padrdo da royalty, as partes distribuem essa royalty pelas patentes essenciais @ norma técnica.
Embora pareca mais direta, esta analise ndo é isenta de criticas. Em particular, é um enorme
desafio determinar o nimero de patentes padrao efetivamente essenciais para uma determinada
norma técnica fixada por entidades administrativas. Isto deve-se, em parte, a circunstancia de as
normas técnicas nao confirmarem a essencialidade destas patentes, o que resulta frequentemente
numa sobrestima¢ao do montante dos royalties devidos. Assim, o nimero de patentes essenciais
utilizadas num determinado calculo é frequentemente inferior ao conjunto total das patentes
essenciais previstas para essa norma técnica. As patentes particularmente valiosas podem
ser subvalorizadas se nao forem efetuados outros ajustamentos (enquanto as patentes menos
relevantes podem ser sobrevalorizadas). E, tal como na orientacao anterior, a natureza especifica
das circunstancias factuais e da industria pode conduzir a dificuldades na atribuicdo de um
valor global ao conjunto de royalties devidos *.

35. A questdo da tempestividade da apreciacdo e julgamento destas licencas FRAND pode conflituar com os
prazos (de urgéncia, que ndo perentdrios) previstos no Regulamento do TUP para emitir a decisdo final sobre
o mérito da causa, no quadro de ag¢des por infracdo (com pedido reconvencional de invalidade) ou a¢des de
invalidade de patentes ou CCP, ou seja, de 12 meses. No entanto, tanto o ATUP como o Regulamento de
Processo no TUP nédo foram elaborados tendo em mente os processos respeitantes a licencas FRAND, nos
quais teria lugar um debate paralelo sobre o contetido e os termos destas licengas FRAND, para além da
determinagao da infragdo e da validade. Se o TUP ordenar as partes que divulguem o contetdo dos eventuais
contratos de licenca que ja celebraram, é pouco provavel que este prazo para a prolagao de decisdo final
(12 meses) seja cumprido. E evidente que, nestas eventualidades, terd em primeiro lugar que ocorrer uma
discussdo sobre a concessdo de licenca FRAND, bem como uma decisdo interlocutéria sobre a divulgagao das
eventuais licengas que as partes ja tiverem estipulado com terceiros; e, se a divulgacao for ordenada, as partes
necessitardo, subsequentemente, de tempo suficiente para divulgar efetivamente entre si (e o tribunal) tais
licencas, bem como a oportunidade de ocorrer entre elas um debate (econdmico) sobre as licencas e a forma
como estas se relacionam com as obriga¢des socialmente tipicas decorrentes deste tipo de licengas. Algumas
partes podem ser contraentes em dezenas de licengas, cujo conteido serda complexo e, ndo raras vezes, de
dificil entendimento. Um debate adequado sobre a outorga destas licencas FRAND pode, portanto, levar
mais tempo do que o prazo de oito meses atualmente previsto para a conclusio dos procedimentos escritos
e da fase intermédia. Esta questdo e a tempestividade que lhe é associada pode, igualmente, ter lugar no
Centro de Arbitragem e Conciliagdo do TUP, em Lisboa ou em Liubliana, cujo inicio de funcionamento teve
lugar em 2 de junho de 2026, numa cerimoénia que ocorreu em Liubliana — https://www.unifiedpatentcourt.
org/en/court/patent-mediation-and-arbitration-centre . Cfr. MARQUES, J. P. Remédio. O (Novo) Tribunal
Unificado de Patentes. 2024, cit., pp. 116-117, nota 126.
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2 Desenvolvimento. Generalidades. Licenciamento
dos componentes versus licenciamento dos produtos
finais. Antecipacao da nossa posicao

Ao apreciar e julgar casos em que se pretendem fixar o que em lingua portuguesa designamos
por rendas periddicas (royalties), enquanto contrapartida da concessao de licengas, ambas as partes
recorrem a peritos em economia ou contabilidade para apresentar relatdrios periciais relativos
a avaliacdo do portfolio das patentes em causa — isto sobretudo nos tribunais ingleses. Cabe ao
tribunal avaliar e decidir perante a prova pericial produzida. No entanto, uma vez que a avaliacao
¢ um processo que inclui varias etapas, o tribunal pode rejeitar uma etapa da analise de um perito,
aceitando outras. Isto pode colocar o tribunal em terreno desconhecido e, por isso, movedigo,
tentando aplicar a metodologia do perito com dados alterados, o que muitas vezes acarreta o risco
do cometimento de erros (errore in judicando) no resultado judicativo da agéo.

No caso InterDigital v. Oppo, o Tribunal utilizou o método «hot-tubbing» para os peritos —
um método em que ambos os peritos se apresentam em conjunto e respondem simultaneamente
as perguntas da juiza. Por exemplo, a juiza pode perguntar: «Se eu decidir contra vocés na etapa
X, como ¢é que isso afetaria os vossos calculos respetivos?» Esta metodologia também tem sido
adotada em arbitragens FRAND.

Além disso, os tribunais podem exigir que as partes apresentem uma «calculadora» e um
«roteiro». O «roteiro» delineia pontos contestados no calculo FRAND, tais como a utilizagdo
de dados de previsao de vendas a partir da data da licenca ou de dados de vendas reais
disponiveis na data do encerramento da discussdo da causa no Tribunal. Se o Tribunal usar uma
calculadora e uma folha de célculo, tal permite introduzir variaveis em cada ponto de decisao
e ver imediatamente como estas influenciavam o valor final — eliminando a necessidade de
calculos manuais.

Nao se deve, por outro lado, esquecer que a transferéncia do peso das royalties para os
estagios anteriores da cadeia de abastecimento e licenciar toda a carteira de patentes essenciais
junto dos fabricantes de componentes também ndo estd isenta de problemas. E necessario
reconhecer que os pregos atuais dos componentes nao licenciados por meio de direito de patente
(ou seja, os chips) ndo constituem um indicador adequado do valor da propriedade industrial
corporizada nesses componentes **. Nao ha razao para associar os custos fisicos de produgao dos
chips ao valor que estes conferem aos produtos finais.

Na verdade, todas as partes interessadas na cadeia de abastecimento tém direito a uma
licenga; todavia, o montante das royalties da licenca FRAND nao devera depender da posicao
da parte na cadeia de produgdo ou de abastecimento ¥, sendo irrelevante quem arcara com os

36. E verdade que estes chips — ou melhor, as topografias de produtos semicondutores — também podem ser
protegidos por um “tipo” de propriedade industrial criado em meados dos anos 70 do século passado. E que,
pelo menos em Portugal, o direito subjetivo privado de propriedade industrial que incide sobre estas criagdes
industriais também pode ser objeto de licenciamento voluntario e licenciamento obrigatério. Todavia, toda
a questdo do licenciamento que estamos a tratar e é objeto de regulamentacdo em todos os ordenamentos
juridicos dos paises industrializados respeita aos direitos de patente.

37. Mesmo que se trate de uma patente de processo, ja que o ambito de protecdo desta atinge os produtos
diretamente obtidos por meio da execuc¢ao do processo patenteado. Nas inven¢des biotecnoldgicas de processo,
na Unido Europeia (e, logo, em Portugal), o ambito de protegdo é mais vasto: a protecdo conferida por uma
patente relativa a um processo que permita produzir uma matéria biolégica dotada, em virtude da invencao, de
determinadas propriedades abrange a matéria bioldgica diretamente obtida por esse processo e qualquer outra
matéria bioldgica obtida a partir da matéria bioldgica obtida diretamente, por reprodugao ou multiplicagio,
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custos de licenciamento na cadeia de abastecimento **.

Nao se esquega, ademais, os efeitos do esgotamento ou exaurimento do direito de patente
que esta questdo encerra: este esgotamento dos direitos de patente ocorre com a colocagdo no
mercado dos concretos componentes de produtos complexos com a autorizagao do titular da
patente essencial, ficando este impedido de condicionar a ulterior revenda desses mesmos
componentes em toda a cadeia de produgéo. Isto porque nenhum licenciado situado a jusante
do licenciado inicial sera obrigado a celebrar um contrato de licenca. Esses licenciados nao estao
sujeitos a tal exigéncia, uma vez que, se tal for o caso, a patente se encontra “esgotada” *; qualquer
utilizacdo posterior por parte desses licenciados de qualquer produto inicial, intermédio ou
final ao abrigo da licenga ndo constituird um ato relevante em termos de direito de patente e,
precisamente por essa razdo, ndo constituirda um ato sujeito a requisitos de licenciamento.

Tendo em conta o exposto, tais atos de utilizacao dos produtos patenteados também nao
podem dar origem a pretensoes contratuais por parte do titular da SEP relativas ao pagamento
de royalties e a prestagdo de contas. Dai que, ou bem que a licenca FRAND ¢é concedida no
inicio da cadeia de produgdo, aplicando-se subsequentemente a regra do esgotamento do
direito de patente em relagdo aos concretos componentes colocados no mercado * - lembre-
se que, em alguns produtos, tais como os veiculos automoveis ou nas industrias militares, o
produto final é composto por dezenas de milhares de componentes fabricados por multiplos
agentes economicos em varios lugares do planeta *' —, ou bem que a licen¢a ¢ concedida ao
agente economico que comercializa o produto final, comprometendo-se o titular da SEP a nao
acionar judicialmente os agentes econdmicos intermédios (non-assertion agreement) **; pois,
caso contrario este licenciamento junto dos produtos finais podera constituir uma forma de
eludir o regime juridico do esgotamento / exaurimento dos direitos de patente. Por conseguinte,
na medida em que a maioria (sendo todas) as inveng¢des protegidas por patentes essenciais para
normas técnicas sdo implementadas pela primeira vez a montante (o que depende do produto
e das tecnologias especificas em causa), daqui decorre que o licenciamento ao nivel das partes
componentes (do produto final) é uma forma eficaz de imunizar toda a cadeia de fabrico e
proporcionar seguranga juridica a todos os operadores econdémicos.

De resto, o titular de uma patente essencial ndo pode cobrar royalties, proporcionais ao
valor da sua invengdo, mais do que uma vez na cadeia de produgéo / distribuicao; por outras

sob forma idéntica ou diferenciada e dotada dessas mesmas propriedades (art. 98.°, n.° 4, do atual Cédigo
da Propriedade Industrial portugués; idem, art. 8.2, n.° 2, da Diretiva n.© 98/44/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa a protegio juridica das invenc¢des biotecnoldgicas, a qual foi
transposta para todos os Estados-membros até 2005).

38. Ja, assim, KUHNEN, Thomas. FRAND Licensing and Implementation Chains. Journal of Intellectual
Property Law & Practice, vol. 14, n.° 12, 2019, p. 964 ss., p. 970 ss., disponivel em: https://academic.oup.com/
jiplp/article/14/12/964/5625119

39. Esfo estes agentes econdmicos que tém o 6nus da prova da ocorréncia desse esgotamento (expresso ou ticito)
do direito de patente essencial, no caso da Europa, a prova de esses produtos foram colocados pela primeira
vez, com a autorizagdo desse titular, no denominado Espago Econémico Europeu, o qual inclui, para além dos
Estados-membros da Unido Europeia, a Noruega, a Islandia e o Liechtenstein.

40. GERADIN, Damien ; KATSIFIS, Dimitrios. End-producy vs. Components-level Licensing Standard Essential
Patents in the Internet of Things, May 18, 2021, p. 1 ss., pp. 5-6, disponivel em: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3848532

41. E ndo se esqueca que a lei exige normalmente que o vendedor entregue o bem livre de quaisquer direitos
de terceiros, designadamente direitos de patente. Cfr. o art. 42.° da Convengdo das Nagoes Unidas sobre
Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias; art. 905.° do Cédigo Civil portugués.

42. A protegdo dos interesses dos titulares de patentes essenciais a uma remuneragio justa talvez ndo forneca
fundamento normativo para preferir o licenciamento ao nivel do produto final em detrimento do
licenciamento ao nivel da componente.
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palavras, ndo pode fazé-lo de forma repetida e consecutiva em todas as fases ou em varias fases
da cadeia de criagao de valor *’. Donde, os utilizadores a jusante da invengao podem incorporar
no preco o montante das royalties pagas (por eles ou por outro distribuidor a montante) até
chegar ao distribuidor final, com quem se concretiza o valor da inven¢ao, tal como representado
nas royalties, e que, por conseguinte, deve, em ultima instancia, suportar as royalties em causa.

Esta, por isso, vedada a sobrecompensagao (royalty stacking) do titular da SEP. Quer dizer:
o risco de acumulagao de royalties deve ser sistematicamente tido em conta na fixa¢ao destas
royalties.

Seja como for, a resposta a questdo sobre a que nivel da cadeia de valor as SEP devem ser
licenciadas depende, em regra, de uma multiplicidade de fatores, incluindo os tipos de produto e
as tecnologias em causa *. Com o que se faz necessario encontrar um equilibrio entre os interesses
dos titulares de direitos de propriedade intelectual, a livre iniciativa econdémica privada dos
demais agentes econdmicos na cadeia de produgéo e as necessidades de normalizagdo técnica
para uso publico em homenagem aos interesses dos consumidores finais.

Ainda assim ndo pode perder-se de vista a ideia de que a base de cdlculo dos direitos de
patente é o objeto da licenga. Se ndo houver duvida de que esta abrange a inven¢ao protegida
pela patente, é, no entanto, necessario determinar o montante gerado pela exploragdo dessa
invencdo em si. Assim, os tribunais, sobretudo os dos E.U.A. **, tém aplicado a regra da
repartigdo, segundo a qual o titular da patente pode reclamar uma royalty proporcional ao valor
da contribuicao da sua patente para o produto acusado de infracdo — se deve ser o produto final
ou os produtos intermédios gera outra discussao — e que ndo seja, a0 mesmo tempo, atribuivel
as proprias invengdes do candidato a licenciado, ameag¢ado com a agéo por infragao.

Este é o critério ad valorem ou o critério do entire market value. As royalties sdo calculadas
com base no preco de venda do produto final na sua totalidade. E ndo nos parece que haja
nada de intrinsecamente errado em utilizar o valor de mercado do produto na sua totalidade
para o componente ou caracteristica acusada de infragdo ao direito de patente, desde que o
multiplicador tenha em conta a propor¢do da base representada pelo componente ou caracteristica
infratora. Neste sentido, os elementos individuais de um pagamento de royalties sdo irrelevantes
quando considerados isoladamente, uma vez que uma variavel [ou seja, a taxa de royalties] pode
ajustar-se a outra [ou seja, a base de calculo das royalties] *.

Trata-se de um critério mais simples e menos propenso a erros e a avaliagdes subjetivas
relativamente as royalties baseadas no preco ou no valor dos componentes do produto final
abrangidos por determinadas patentes essenciais. Acima de tudo, o calculo das royalties com

43. Quer dizer: nenhum licenciado situado a jusante do licenciado inicial serd obrigado a celebrar um contrato
delicenga. Esses licenciados ndo estdo sujeitos a tal exigéncia, uma vez que a patente se encontrou exaurida ou
esgotada e qualquer utiliza¢do posterior por parte desses licenciados de qualquer produto inicial, intermédio
ou final ao abrigo da licenc¢a ndo constituira um ato relevante em termos de direito de patente e, precisamente
por essa razdo, ndo constituira um ato sujeito a requisitos de licenciamento. Vale isto por dizer que tais atos
de utilizacio da invenc¢ao patenteada também nio podem dar origem a pretensdes contratuais do titular da
SEP relativas ao pagamento de royalties e a prestacdo de contas.

44. GERARDIN, Damien ; KATSIFIS, Dimitrios. End-product- vs Component-level Licensing of Standard
Essential Patents in the Internet of Things Context, cit., p. 19.

45. LOVE, Brian J. Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule. Stanford Law Review, vol. 60,
n.° 1, 2010, p. 263 ss.

46. GERADIN, Damien; LAYNE-FARRAR, Anne. Patent Value Apportionment Rules for Complex, MultiPatent
Products. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal. vol. 27, n° 4, 2001, p. 763 ss., p. 768 ss.,
disponivel ~em:  https://www.researchgate.net/publication/228230929_Patent_Value_Apportionment_
Rules_for_Complex_Multi-Patent_Products
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base no valor dos componentes exige, pelo contrario, a reparti¢ao do valor, o que constitui uma
tarefa extremamente dificil, subjetiva e dificilmente controlavel pelo juiz na formagdo da sua
convicgao perante a prova pericial ¥. Além disto, as royalties calculadas ad valorem parecem
proporcionar um maior bem-estar ao consumidor do que as royalties baseadas no valor dos
componentes, uma vez que reduzem o prego final do produto, incentivam o investimento e,
consequentemente, conduzem a um aumento da producao e da inovagao. Estes efeitos positivos
sao ainda mais acentuados no caso de produtos complexos que contém multiplos componentes
patenteados *.

Uma vez que os consumidores preferem precos mais baixos e volumes maiores e,
mantendo-se tudo o resto igual, ocorrendo um maior investimento — o que leva ao mercado
produtos que o valorizam —, o bem-estar dos consumidores aumentard quando o volume
de vendas do produto final for maior e quando o investimento realizado pelos licenciantes e
licenciados for mais elevado. Ou seja, o bem-estar dos consumidores sera maior com royalties
fixados ad valorem.

Figure-se um computador pessoal. Este computador é normalmente composto por um
monitor, um teclado, uma unidade central de processamento (UCP), um rato e, possivelmente,
alguns altifalantes ou uma camara Web. Mas cada uma destas partes é composta por muitos
componentes. A UCP contém certamente um chip (ou varios: id est, topografias de produtos
semicondutores), um disco rigido, unidades de CD ou DVD-ROM e uma infinidade de elementos
mais pequenos, mas por vezes igualmente importantes. No entanto, em alguns casos, o produto
em questdo pode ndo ser tao facilmente desmembrado. Embora incluam chips que podem ser
utilizados noutros produtos e, portanto, podem ser desmembrados com relativa facilidade,
grande parte do valor percebido pelo cliente nestes computadores (ou telefones, que também séo
na pratica computadores pessoais) provém do agrupamento de varias caracteristicas, incluindo
funcoes de calendario, e-mail, cAmara, redes sociais, sitios de venda, etc. Neste caso, o todo é
maior do que a soma das partes.

Isto vale por afirmar que ndo ha fundamentos econdmicos para o célculo das royalties
baseadas no valor dos componentes dos produtos finais. A utiliza¢ao do valor total do produto
final como base para o célculo das royalties reduz os “custos de transagdo”, conduz a pregos
mais baixos do produto final e a um aumento da produgao e do investimento e, por conseguinte,
aumenta a eficiéncia econémica e o bem-estar dos consumidores finais.

E verdade que ha vozes criticas desta orientagdo e concordamos que a teoria nio pode
prevalecer completamente sobre as realidades praticas. E precisamente por esta razio que
consideramos que toda a regra do valor de mercado deve ser aplicada com alguma flexibilidade
perante as circunstancias do caso concreto.

47. E que, por um lado, pode ndo ser possivel separar o valor do produto como a soma do valor dos seus
componentes distintos, uma vez que a implementacdo das principais funcionalidades do produto pode
abranger vérios componentes. Por outro lado, as interacdes entre os varios componentes que integram o
produto fazem com que o valor do produto final seja superior a soma dos valores dos diferentes componentes.
Além disso, o calculo e a reparticdo do valor entre os componentes ndo é o iinico problema pratico associado
a utilizagdo de royalties baseadas no valor dos componentes. Na verdade, nao raras vezes, o valor do
componente que incorpora uma tecnologia patenteada néo constitui um indicador valido do valor dessa
patente, uma vez que a patente em questido pode conferir valor para além desse componente especifico ou
esse componente, nem poder ser, per se, patenteado (v.g., topografias de produtos semicondutores). Quando
tal acontece, o valor dessa patente excedera significativamente o valor do componente.

48. Nestesentido, LLOBET, Gerard; PADILLA, Jorge. The Optimal Scope of the Royalty Base in Patent Licensing.
Journal of Law and Economics, vol. 59, n.° 1, 2016, p. 45 ss., disponivel em: https://www.journals.uchicago.
edu/doi/10.1086/686306
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Por ultimo, os termos da licenga FRAND refletem o valor das patentes essenciais para por
em pratica a normas técnicas no portefdlio e devem estar disponiveis para qualquer participante
no mercado. Consequentemente, ndo devem tais termos depender da data de assinatura da
licenca ou da fixa¢do do seu contetddo por parte do tribunal. Nao deve haver discriminagéo a
favor dos potenciais licenciados que demoram a obter uma licenca em detrimento daqueles que
a obtém rapidamente. Ao invés, o pagamento acordado entre as partes ou fixado pelo tribunal
deve incluir as vendas passadas desde o momento em que o potencial licenciado pde em pratica
a inven¢do patenteada.

3 Metodologia comparativa

Os tribunais podem privilegiar a analise comparativa de licencas que tenham sido
negociadas entre o titular da patente essencial (ou fixadas por outros tribunais). Durante
a instrugdo da causa (ou mesmo antes, em certos ordenamentos juridicos, que incluem uma
fase de discovery prévia ao ajuizamento da agdo), ambas as partes tém normalmente acesso
ao conteudo de acordos relevantes. De harmonia com este critério compara-se o montante de
royalties da licenca em questdo com as taxas de licengas comparaveis anteriores, tendo em conta
as diferengas contextuais *.

Podem surpreender-se varios critérios de comparabilidade, tais como: (a) as patentes
incluidas na licenga; (b) a data da licenca; (c) qualquer limitagdo a utilizagdo da tecnologia
licenciada; (d) se alicenga fazia parte de um acordo resultante de um litigio ou de uma arbitragem;
(e) se 0 montante a pagar constitui uma royalty fixa ou uma royalty variavel; (f) a prova pericial
e os eventuais esclarecimentos verbais dos peritos em audiéncia *.

Embora as licengas unidirecionais sejam mais faceis de comparar, muitos acordos envolvem
licengas cruzadas - ai onde licenciante e licenciado concedem o gozo reciproco de direitos de
patente de que sdo titulares, para um ou para varios paises — com termos que variam: taxas ad
valorem ou por unidade, royalties continuas ou montantes fixos. As carteiras de patentes objeto
de licengas deste tipo também diferem em tamanho e valor, uma vez que evoluem ao longo do
tempo. Cada uma destas variaveis deve ser ajustada durante a instrugdo probatdria.

Para controlar as diferencas na solidez do portfélio de patentes, os economistas avaliam
o valor de cada portfdlio na data relevante. Ao utilizar licengas de exploragdo comparaveis, isto
significa acompanhar a solidez do portfdlio do titular da patente essencial ao longo do tempo. Se
a comparacdo envolver licencas concedidas por outros titulares de patentes deste tipo, o tribunal
avalia a solidez dos seus portfélios na altura em que a licenca foi emitida.

Pode suceder que as licengas objeto de comparagao — dentro do mesmo setor mercadoldgico
- sejam inutilizaveis, para efeitos deste teste comparativo, devido ao facto de os portfdlios

49. Cfr, neste sentido, uma recente decisdo do Landgericht Miinchen I, de 5/02/2026, proc. n.° 7 O 7655/25, cuja
versdao em lingua inglesa estd disponivel em: https://cms.law/en/media/local/cms-hs/files/other/munich-i-
regional-court-7-0-7655-25 ; DORN, Stephan. Beyond Hold-Out: Munich I's New “Internal Willingness” Test.
19 Mar 2026. Germany. Disponivel em: https://cms.law/en/deu/legal-updates/beyond-hold-out-munich-i-s-
new-internal-willingness-test ; sobre os varios métodos de quantificagio, cfr. KUHNEN, Thomas. Handbuch
Der Patentverletzung, 13 ed., Koln: Carl Heymanns Verlag, 2021, Cap. E, anota¢do a margem n.° 514;
BORGHETTI, Jean-Sébastien ; NIKOLIC, Igor ; PETIT, Nicolas. FRAND Licensing Levels under EU Law.
European Competition Journal. Vol. 17, ne 2, 2021, p. 1 ss., disponivel em: https://www.researchgate.net/
publication/349307920_FRAND_licensing_levels_under EU_law ; DORNIS, Tim. Das Standardessentielle
Patent und die FRAND-Lizenz (Teil 2). Wettbewerb in Recht und Praxis, 2020, p. 688 ss.

50. DHENNE, Matthieu. Calculation of FRAND Royalties: Na Overview of Practices Around the World.
European Intellectual Property Review, 2019, p. 754 ss., p. 756 ss.
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dessas empresas serem substancialmente diferentes do portfélio da titular da SEP; ou devido
a circunstincia de as empresas com base nas quais é feita a compara¢do possuirem muita
experiéncia na concessao de licengas ou serem dotadas de grande disponibilidade e capacidade
para litigar. Estes indicios revelam a existéncia de elementos de facto divergentes e significativos
contréarios a racionalidade inerente a estipulagdo de licengas FRAND, afetando evidentemente
os resultados quantitativos.

Pode, por outro lado, acontecer que outras licencas ja concedidas objeto de comparagio
nao constituam uma base fidvel para o tribunal proceder a comparagoes, atenta, por exemplo, a
sua inconsisténcia interna incapaz de estabelecer um padrao (p. ex., royalties de mercado) usado
na fixagdo da licenga FRAND pelo tribunal.

Este critério ja foi adotado no case law britanico .

4 O critério da licenca hipotética

De harmonia com este critério, o montante das royalties deve corresponder ao que as
partes teriam acordado no caso de terem havido «negociagoes hipotéticas» entre elas, partindo
do principio de que estariam efetivamente dispostas a negociar a conclusido de um contrato de
licenga. Isto pressupde que as partes, agindo de boa fé, possam chegar a acordo sobre o referido
montante, mesmo que a negociagao seja complexa *.

Este critério pode ser decomposto em trés etapas, a saber: (a) em primeiro lugar, o tribunal
deve examinar a importancia do portfélio de patentes para a norma técnica em causa, tendo
em conta tanto a propor¢ao de todas as patentes essenciais no portfélio como a contribuicao
técnica do portfélio de patentes, no seu conjunto, para a norma técnica, (b) em segundo lugar, o
tribunal deve considerar a importancia de todo o portfdlio de patentes em relacao aos produtos
alegadamente infratores; (c) em terceiro lugar, o tribunal deve examinar outras licencas para
patentes comparaveis — uma espécie de dncoras mercadoldgicas de avaliagdo -, utilizando as
suas conclusodes sobre a importancia do portfélio em relagao a norma técnica e os produtos do
alegado infrator para determinar se existe uma licenga ou um conjunto de licencas que sejam
comparaveis.

Ademais, ainda que possa servir para densificar algum dos fatores acima mencionados,
deve ainda ser considerada a natureza da invencéo, a histdria da celebragdo de contratos de licenca
por parte do titular da SEP; a duragdo das vantagens competitivas deste titular, ou seja, em regra,
até a caducidade da patente; as praticas da industria relativa a tecnologias similares; as avaliagoes
interna do titular da SEP; os custos de desenvolvimento da inveng¢do devidamente documentados
*; e os relatorios periciais e depoimentos de peritos fundamentados em metodologias estabelecidas
e ligados a provas especificas de precos de mercado possiveis e razoaveis. De todo o modo, os
demandantes, titulares de SEP, que ndo consigam provar um prejuizo real ou um enriquecimento

51. Na decisdo, de 5/04/2017, do High Court de Inglaterra e Pais de Gales, no caso Unwired Planet v. Huawei
(2017) EWHC 711 (Pat), disponivel em: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-
planet-v-huawei-20170405.pdf

52. Estaérelativamente solida quando o invento ja foi comercializado, licenciado a terceiros ou de alguma forma
sujeito a disciplina de mercado. Ela torna-se problematica quando o valor do invento é genuinamente incerto
no momento da apropriagio indevida.

53. Estes fatores sdo adaptados dos fatores utilizados, no case law estadunidense, no caso Georgia-Pacific
utilizados na analise de royalties razoaveis em direitos de patente, estabelecendo 15 fatores para o calculo
dessas royalties: Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 E. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
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ilicito dos demandados, com razoavel certeza, provavelmente também nao conseguirdo provar
o que, num juizo de prognose, as negociagoes hipotéticas de licenciamento teriam produzido **.

5 Qutros critérios

Vejamos outros critérios de cdlculo. Um método alternativo consiste na “metodologia
descendente” (Top-Down Approach). Neste caso, uma das partes argumenta que o titular da
patente essencial detém uma quota especifica de todas as patentes relativas a observancia de uma
norma técnica, merecendo a sua patente ser avaliada em fun¢do de uma quota correspondente
do valor que a norma técnica gera *. Neste sentido, esta “metodologia descendente” comega por
avaliar o valor coletivo de um padrao, em vez do valor individual de uma patente essencial (SEP).

Em primeiro lugar, determina-se uma royalty agregada, atribuivel as caracteristicas do
padrao como um todo. Em seguida, é atribuido uma royalty ao respetivo titular da SEP com base
nas contribui¢des proporcionais dessa SEP para o padrao. Esta metodologia procura cumprir
o requisito de “justo e razoavel” decorrente dos principios resumidos no acrénimo FRAND e
evitar a sobreposi¢ao de royalties. Na verdade, este método é provido de duas etapas judicativas:
determinar o numero total de SEP que abrangem cada norma técnica (o denominador) e, em
seguida, determinar a quota do titular nessas SEP (o numerador). No que diz respeito a primeira
etapa, os tribunais do Reino Unido e do Japdo, que aplicaram esta metodologia judicativa em
processos relativos a licencas FRAND, basearam as suas taxas globais em declaragdes publicas
feitas pelos titulares de SEP e por outros participantes no mercado.

Este critério exibe a vantagem, nada desprezivel, de se basear em todas as patentes
necessarias para a implementacao da norma técnica. Parece, na verdade, ilusorio pensar que
podemos quantificar uma royalty FRAND isoladamente, mesmo que a declaragdo unilateral de
disponibilidade para licenciar do titular das patentes essenciais esteja ligada a norma técnica
no seu conjunto, e ndo apenas a uma especifica patente. Além de que, em regra, este critério
evita a acumulagdo de royalties e os bloqueios de patentes *°. Porém, ao realizar-se uma simples
contagem de patentes, independentemente do seu valor, tal metodologia favorece praticas
prejudiciais, sobretudo porque a avaliacdo das royalties agregadas atribuiveis a uma norma
técnica pode envolver metodologias complexas. No caso InterDigital utilizou-se uma analise
de regressao de pregos heddnicos [id est, um método econométrico que procura isolar o justo
valor de mercado de cada geragdo tecnologica face a anterior, mantendo-se todas as outras
varidveis constantes, através de um modelo de regressao linear] *”. Este critério ndo vai além da
comparag¢ao do impacto das royalties na margem alcangada pelo licenciado, como acontece com
o método do valor acrescentado, que infra aludiremos.

54. Cfr, nos E.U.A., em matéria de avaliagdo de segredos de negécios, ORANBURG, Seth. C. Valuing Uncertain
Trade Secrets: Epistemic Boundaries of the Reasonable Royalties Remedy. IDEA, vol. 66, 2025, p. 671 ss.,
pp- 706-707, salientando que, quando nédo existe um mercado comparavel e quando o valor depende de
contingéncias futuras desconhecidas, os tribunais ndo conseguem reconstruir de forma fidvel as negocia¢oes
hipotéticas.

55. O que vale por afirmar que este critério se baseia no valor total das royalties, somando todas as royalties
devidas aos titulares de patentes essenciais para uma determinada norma técnica, antes de dividir esse
montante pelo nimero de licenciados.

56. DHENNE, Matthieu. Calculation of FRAND Royalties, cit., p. 758.

57.  Além disso, este método estimula a declaragdo excessiva de patentes como essenciais para a norma técnica,
o que tem sido reconhecido como constituindo um problema gerador de dificuldades na identificagdo da
contribui¢do proporcional da(s) patente(s) do titular da patente essencial para a(s) norma(s) técnica(s).

319



J. P. Remédio Marques | Critérios judicativos da remuneragio das licengas SEP / FRAND...

Revista Brasileira de Direito | Brazilian Journal of Law | Edicao Especial 2026 - Special Edition | ISSN 2238-0604

Seja como for, o valor total de uma norma técnica pode ser avaliado comparando a
disposicao dos clientes em pagar a aquisi¢ao de produtos com e sem essa norma técnica. Por
exemplo, pode comparar-se quanto mais os consumidores estariam dispostos a pagar por filmes
visualizaveis em streaming ou em HD em comparagdo com SD >, ou por meio de um dispositivo
5G em comparagdo com um 4G. Este valor deve ser dividido de forma justa entre os titulares
de patentes e os candidatos a licenciados. Um desequilibrio — em que qualquer uma das partes
fica com a totalidade do valor — prejudica os indispensaveis incentivos a inovagao e a adogéo
de normas técnicas.

Isto ndo significa, porém, que os tribunais apenas mobilizem este ou outro critério
isoladamente. Por vezes, a par da comparagao do critério ou da metodologia comparativa, os
tribunais convocam dois ou mais critérios. Por exemplo, no caso Unwired Planet, acima citado,
o juiz BIRSS utilizou, igualmente, este critério, a fim de comparar os resultados deste ultimo
com os do método comparativo. Foi assim determinado que a taxa de referéncia da Unwired
Planet era de % 0,062 e que a referida empresa detinha % 0,70 por cento da patente essencial
relevante, o que significava que a taxa global de royalties seria de % 8,8 por cento (0,062/0,70).
Concluiu-se que a taxa utilizada era razoavel, uma vez que correspondia a taxa de referéncia
resultante do critério comparativo.

Damesma forma, no caso TCLv. Ericsson, o tribunal optou pela “metodologia descendente”,
recorrendo simultaneamente ao método comparativo para contrastar os resultados. O processo
patenteado dizia respeito a venda de telemdveis pela TCL. A Ericsson é uma das maiores
detentoras de patentes essenciais para as normas técnicas no setor das telecomunicagdes sem
fios 2G, 3G e 4G. Em 2007, a TCL obteve uma licenca pelo prazo de sete anos para as patentes
2G da Ericsson. Em 2011, as partes comegaram a negociar uma licenga para SEP relacionadas
com a tecnologia 3G. Em 2013, estas negociacoes foram alargadas a tecnologia 4G. No entanto,
nao se logrou um acordo sobre os termos das duas ultimas licengas e, durante as negociagdes, a
Ericsson propds uma agao contra a TCL por viola¢do das suas patentes em seis paises, para além
dos E.U.A. Em mar¢o de 2014, antes do termo da licenga 2G, a TCL intentou uma ag¢ao judicial
na Califérnia para que fosse declarado que a Ericsson violara a sua obrigagdo (unilateral) de
lhe conceder a licenga em condi¢goes FRAND. O tribunal proferiu a sua decisdo em novembro
de 2017, a qual foi publicada em dezembro de 2017, ap6s ter sido expurgada das informacdes
confidenciais que continha.

Por outro lado, temos o critério do valor acrescentado (incremental value approach). De
harmonia com este critério, o0 montante da licenca dos direitos de patente deve corresponder
ao valor acrescentado proporcionado pelas regras técnicas patenteadas, em relagdo ao montante
mdximo que um licenciado estaria disposto a pagar pela solugdo alternativa ideal. Pese embora
possa carecer de viabilidade e, logo, de aplicabilidade pratica, ele ndo pode ser inteiramente
desconsiderado, pois tem em conta a utilidade e as vantagens da patente em relagao aos dispositivos
existentes ou a dispositivos mais antigos. Ele pode, por exemplo, ser util para indagar se havia,
ou ndo, alternativa as patentes essenciais e, caso existissem, quais dessas proporcionavam toda
a funcionalidade exigida pela norma técnica **.

Surpreendemos, ainda, o meétodo ascendente (botton-up approach), ou critério da
contribuicdo proporcional, o qual parte do preco do produto final. O objetivo é determinar o

58. SD significa video de defini¢do padréo e tem um racio de ecrd de 4:3. HD significa alta defini¢do e tem um
racio de 16:9. Para transmissoes em direto, HD pode referir-se a uma resolugdo de 720 ou 1080 pixels.

59. Cfr. o caso In re Innovation IP Ventures, 2013 WL 5593609, 37 (N.D. Ill. 2013), de 27/09/2013 = LLC, Patent
Litigation, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013), tirado no District Court, Northern District of Illinois.
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custo associado a implementagdo de alternativas razoaveis a inven¢ao patenteada em causa,
as quais poderiam ter sido incluidas na norma técnica e, em seguida, dividir esse custo pelo
namero total de produtos em alegada infragédo, a fim de estabelecer o valor maximo dos direitos
de patente por produto. Critério que é, em regra, apoiado pelos fabricantes dos produtos, aqui
onde ha duvida sobre se o preco de venda liquido dos produtos constitui a base de calculo das
royalties a pagar ao titular da patente.

Temos, ainda, o critério do entire market value, atrds mencionado. Este critério alicerca-se
na ideia de que uma unica patente pode, por vezes, dar origem a um pedido de indemnizagao
relativo a um produto na sua totalidade. Este critério permite que o valor do produto final seja
atribuido a caracteristica patenteada, optando por uma base de royalties mais reduzida ou
por uma taxa de royalties mais baixa. Todavia, ndo exime o tribunal de efetuar uma analise
casuistica .

De igual sorte, poderemos mobilizar o método de agrupamento de patentes (patent pool).
Trata-se de um método, no qual os termos do licenciamento para conjuntos (pools) ou plataformas
de patentes essenciais para normas técnicas, que contém ativos comparaveis, sao utilizados como
base para determinar os termos de licenciamento FRAND para a SEP em questdo. Em regra, um
pool de patentes agrega SEP relevantes para uma norma técnica especifica e oferece uma licenga
num pacote Unico para os agentes econémicos que pretendem implementar a norma técnica. Estes
conjuntos de patentes distribuem frequentemente royalties por patente, o que significa que cada SEP
recebe uma compensagio igual, independentemente da tecnologia ou do seu valor acrescentado
para a norma técnica. Nao obstante, este método pode servir como indicador de uma taxa de
royalties FRAND dependente das caracteristicas desses conjuntos de patentes, tais como: a data
em que esse conjunto foi desenvolvido; o nimero de SEP incluidas; as tecnologias abrangidas pelos
SEP e o seu contributo para a norma técnica; o nimero de licenciados desse pool, etc.®'.

Por ultimo, no quadro de procedimentos cautelares por infragdo de SEP - estando em
causa a fixagdo de um montante provisorio pagar pelo requerido ao titular da SEP enquanto na
a¢ao principal ou num procedimento de mediagdo ou de arbitragem nao for fixado o montante

60. Por exemplo, no caso Lucent Technologies Inc v. Gateway, Inc. [580 F. 3d 1301, 1329-1330 (CAFC 2009),
disponivel em: https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/Lucent-v-Gateway-580_F.3d_1301.
pdf ], a Lucent acusou as versdes méveis do Microsoft Outlook, Money e Windows — das quais foram vendidas
aproximadamente 110 milhdes de unidades — de utilizarem a funcionalidade patenteada da inven¢io de
«selecdo de dados». As vendas destes produtos rondaram os 8 mil milhdes de ddlares dos E.U.A. A Lucent
aplicou, assim, uma taxa de 8% sobre a receita de vendas do software em causa e solicitou 561,9 milhoes de
délares como contrapartida da concessao da licenga. O tribunal rejeitou o pedido da Lucent por causa da falta
de prova de que a funcionalidade patenteada fosse a base — ou mesmo a base substancial — da procura dos
produtos da Microsoft por parte dos consumidores. Segundo o tribunal, o senso comum sugere que ninguém
teria comprado o software apenas por poder selecionar uma data no Outlook.

61. Estemétodo foi posto em pratica no caso Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.,2013 WL 2111217, de 25/04/2013, pelo
District Court, Western District of Washington, disponivel em: https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591387
; MALDONADO, Kassandra. Breaching Rand and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and
Standard Essential Patent Litigation. Berkeley Technology Law Journal, vol. 29, n.° 4, 2014, p 419 ss., p. 440 ss.
Neste caso, a decisdo do juiz ROBART baseou-se numa taxa de royalties modificada relativamente a decisao
tirada no caso Georgia-Pacific [Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1119 (S.D.N.Y.1970)],
a qual foi pautada, segundo este juiz, por “orientacdes econdmicas”, das quais removeu fatores considerados
incompativeis com a obrigacéo de licenciar patentes de forma néo discriminatdria — por exemplo, removeu
um fator que consideraria se as partes sdo concorrentes, o que normalmente indiciaria que seria pretendida
uma taxa de royalties mais elevada se o titular da patente estivesse a licenciar um concorrente para utilizar a
tecnologia patenteada. Cfr., sobre este caso Georgia-Pacific e os critérios de fixagdo de licengas obrigatorias,
MARQUES, J. P. Remédio. Licen¢as (Voluntdrias e Obrigatorias) de Direitos de Propriedade Industrial.
Coimbra: Almedina, 2008, pp. 248-251.
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de royalties a titulo definitivo -, pode privilegiar-se um método do “ponto médio” (mid-point
approach). Trata-se de fixar e pagar ao requerente * uma quantia proviséria num ponto médio
entre as ofertas de taxas de royalties mais recentes das partes, aplicando-se essa taxa durante
o periodo previsto de vigéncia da licenga proviséria até a fixagao de uma licenga definitiva®. O
que nao exclui a possibilidade de outra solugdo perante as circunstancias do caso submetido a
apreciagdo neste tipo de procedimentos cautelares .

Esta metodologia justifica-se a luz do critério de julgamento de que depende a formagéo
da convic¢ao do Tribunal no quadro dos procedimentos cautelares; quer dizer, o grau de prova
¢é a mera justificagdo e, portanto, implica um grau de prova menos exigente, ou seja, a prova da
aparéncia ou da verosimilhanga desses factos alegados — quer da parte dos factos constitutivos
alegados pelo requerente, quer da parte dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do
requerido, por razdes de igualdade das partes. A mera justificacdo é o grau de prova suficiente,
qualquer que seja o facto essencial que deva ser provado no procedimento cautelar. O que
explica a relutancia ou a impossibilidade de o tribunal se embrenhar pela complexidade factual
técnica inerente a fixacdo da base de calculo destas licengas e do concreto montante a pagar pelo
licenciado no caso concreto.

6 A consisténcia do portfolio de patentes

Uma vez que o valor de um portfélio de patentes essenciais ndo pode ser calculado
diretamente, os economistas recorrem a indicadores. O mais simples destes indicadores consiste
em quantificar as familias de patentes essenciais existentes num portfolio.

Mesmo esta medida basica envolve multiplas complexidades técnicas, tais como identificar
as patentes declaradas como essenciais, remover as patentes caducadas, atribuir a titularidade
e categorizar as patentes por geracdo de norma técnica. As bases de dados, por si s6, parecem
ser insuficientes, pois carecem de dados bibliograficos detalhados e de caducidade das patentes
em causa necessarios para realizar calculos precisos. As ferramentas econométricas de analise
de carteiras de patentes desenvolvidas, por exemplo, pela Bird ¢ Bird ajudam a intuir estas
variaveis e a produzir contagens precisas de familias de patentes para qualquer interveniente dos
meios interessados, em qualquer momento.

62. Que ndo numa conta escrow, pois parece justo que o requerente disponha logo de uma quantia em dinheiro
por ele imediatamente mobilizavel, acrescida de juros, durante o procedimento cautelar e a agédo principal.

63. E legitimo obtemperar dizendo que este critério pode estimular as partes a fazerem ofertas que sejam
irrazoavelmente baixas ou altas. Além de que as taxas fixadas com base neste “ponto médio” podem nio
ser FRAND e, portanto, violar o regime juridico do direito da concorréncia. Porém, se uma das partes
fizer uma proposta artificialmente baixa ou alta em negociagdes sem qualquer suporte material, cremos
que os tribunais, poderdo ignora-la ao proferir uma decisdo proviséria. De qualquer modo, duvidamos
que as partes que estejam a negociar termos contratuais globais de licencas FRAND adaptem de facto a
sua abordagem apenas para influenciar a licenga proviséria que os tribunais possam estabelecer. Elas terdo
preocupacdes mais importantes em mente. Menos ainda cremos que os titulares das patentes definirdo
precos de tabela para todo o seu negécio de licenciamento considerando que os tribunais podem adotar este
critério em procedimentos cautelares. O resultado final determinado pelo tribunal é, portanto, por definigio,
a constituicdo da licenca FRAND e a licen¢a constituida a titulo provisério na pendéncia da a¢éo traduz
somente um pagamento inicial dirigido a esse resultado.

64. Foi este o método utilizado em varias decisées tomadas em procedimentos cautelares pelo High Court of
Justice (Business and Property Courts), Intellectual Property List, Patent Court, de Inglaterra e Pais de Gales:
Panasonic v. Xiaomi [2024] EWCA Civ 1143 [§ 100]; Lenovo v. Ericsson [2025] EWCA Civ 182 [§ 156]; e, por
ultimo, TP-LINK Systems Inc. v. Huawei Technologies Co. Ltd. [2026] EWHC 179 (Pat), de 30/01/2026, § 22
ss. da decisdo, disponivel em: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/pat/2026/1792query=patent
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Reconhecendo que nem todas as familias de patentes essenciais tém o mesmo valor,
os economistas também utilizam indicadores como as citagdes futuras. Este método avalia
a frequéncia com que uma patente é citada por outras nos respetivos pedidos de patentes,
ajustando fatores como:

- A idade da patente: as patentes mais antigas acumulam naturalmente mais citagdes; ora,
a normalizagdo corrige este enviesamento.

- Estado da protegao: as patentes registadas em paises como os E.U.A., Alemanha, Japao ou
Republica Popular da China recebem normalmente mais citagdes do que registos semelhantes
noutros locais.

- As auto citagdes: algumas empresas citam as suas proprias patentes como politica
estratégica, inflacionando artificialmente o valor aparente do portfélio. E, por isso, essencial
distinguir citagcdes genuinas de terceiros das auto citagdes impulsionadas indiretamente pelos
examinadores.

7 As licencas cruzadas

Nao raro os conflitos relativos a licencas FRAND envolvem a necessidade de emitir licengas
cruzadas, em que o licenciante assume, igualmente, a posicdo de licenciado da mesma parte.
Apos a determinacio da solidez do portfolio de patentes de ambas as partes no contrato de licenga
cruzada no momento da sua celebragdo e no momento do encerramento da discussiao da causa
na agdo judicial onde o montante da licenga é fixado torna-se possivel ajustar o montante da
licenca comparavel para determinar a taxa atual de royalties FRAND. Para decompor um acordo
de licenga cruzada em duas licengas unidirecionais e calcular a taxa unidirecional, é necessario
conhecer as expectativas de vendas historicas de ambas as partes no momento em que o acordo
de licenca cruzada foi celebrado.

Os dados historicos de vendas de telemdveis e tablets estdao disponiveis em bases de dados,
tais a Strategy Analytics ou a International Data Corporation (IDC). No entanto, a analise deve
basear-se nas expectativas de vendas estimadas na data em que a licenc¢a objeto de comparagao
foi celebrada, em vez das vendas reais conhecidas em data posterior. Estas expectativas podem,
frequentemente, ser inferidas a partir de previsoes do setor e de comunicagdes internas da época.

Apurado o montante das vendas, é possivel gerar um grafico de taxas que mostre um
intervalo de possiveis pares de taxas brutas que correspondem a taxa liquida. Por exemplo, se a
taxa liquida for de 2 € por dispositivo, uma parte podera pagar 2,50 € por dispositivo, enquanto
a outra paga 1,50 €; ou uma podera pagar 3 €, enquanto a outra paga 1 €.

Para determinar as rendas periddicas (royalties) adequadas, o conhecimento da solidez
do portfdlio de patentes de cada parte na data relevante permite o calculo do valor atribuido ao
portfélio no momento em que a licenga foi emitida .

65. O High Court, de Inglaterra e Pais de Gales proferiu recentemente uma decisdo no processo Samsung
electronics e outrav. ZTE Corporation e outras, datada de 1/05/2026 — [2026] EWHC 999 (Pat)], disponivel em:
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2026/05/Samsung-v-ZTE-FRAND-judgment-REDACTED-
Final-for-hand-down-005.pdf —, determinando as condi¢ées FRAND de uma licenga cruzada global entre as
partes. Trata-se da primeira decisdo relativa a uma licenca cruzada FRAND a ser proferida no Reino Unido.
A decisdo fornece orientagdes detalhadas sobre a determinagdo das condi¢gdes FRAND através do método
comparativo (ou das licengas comparaveis), nomeadamente no que diz respeito a identificacao do que o
Tribunal designou por «bons elementos de comparagao» (good comparables) e aos ajustamentos que devem
ser efetuados para ter em conta quaisquer fatores ndo FRAND que possam ter afetado essas licencas.
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8 O critério judicativo decisivo: a essencialidade, ou nao,
da patente para a observancia da norma técnica

Nem todas as patentes objeto de notificagao como potencialmente qualificadas como
essenciais a uma norma técnica emitida por uma entidade administrativa acabam por se revelar

Na verdade, o Tribunal fixou um montante fixo FRAND de 392 milh&es de dolares dos E.U.A. para a licenga.
Tratando-se de uma licenga cruzada, o pagamento compensatdrio é a favor da ZTE.

O Tribunal determinou a taxa FRAND utilizando o método das licencas comparaveis (método comparativo),
rejeitando a verificacdo cruzada de cima para baixo apresentada pela ZTE, com base no facto de, perante os
factos apurados neste caso, ser excessivamente sensivel aos seus pressupostos subjacentes.

O Tribunal considerou que as proprias licengas estipuladas entre a ZTE e a Apple e entre a primeira e a
Samsung, descritas no acérddo como as «Big Two», constituiam o melhor ponto de partida para determinar
uma taxa FRAND, mas concluiu que ambas eram gravemente afetadas por fatores ndo FRAND. O Tribunal
considerou que a presenca de fatores ndo FRAND nio desqualificava essas licen¢as como comparaveis e que
tais fatores poderiam, em vez disso, ser modelados através de ajustamentos adequados. O Tribunal acabou
por basear-se apenas numa das «Big Two», a licenga concluida entra a ZTE e a Apple, considerando que
esta suscitava menos dificuldades na sua analise. Preferiu utilizar um tGnico melhor elemento comparavel
como ponto de partida, em vez de combinar um elemento comparavel bom com outro menos bom, o que
considerou impraticavel e contrario a jurisprudéncia, tal como as orientacdes no caso Cimetidine.

O Tribunal efetuou o que reconheceu nio serem ajustamentos «cirirgicos» para ter em conta fatores nio
FRAND, incluindo o tratamento do montante fixo da Apple como sendo 21% mais elevado para refletir um
desconto de 12,5% na primeira licenga e um outro desconto de 5%, dado que a ZTE ndo tinha alcangado o valor
total para o 5G. O Tribunal partiu também do principio de que as vendas anteriores tinham sido descontadas
em 80 % para refletir o impacto das san¢des e a necessidade da ZTE de obter liquidez rapidamente.

Em consonancia com decisdes anteriores sobre FRAND no Reino Unido, o Tribunal determinou que devem
ser pagos juros sobre todas as vendas anteriores, neste caso, a uma taxa de 5 %.

Osfatoresnao FRAND identificadosnoacérdio incluiram: (a) a posi¢do negociallimitadada ZTE na sequéncia
das sang¢des dos E.U.A; (b) a sua experiéncia minima em concessdo de licen¢as na altura da negociagéo; (c)
um desequilibrio acentuado no poder de negociagio face a contrapartes altamente experientes. O Tribunal
considerou também que a ZTE se encontrava numa posi¢do em que teria sido vista como tendo apenas uma
ténue vontade e/ou capacidade para fazer valer as suas patentes através de agdes por violagdo, enquanto a
Samsung e a Apple estavam em muito melhor posicdo para tutelar jurisdicionalmente pretensdes desse tipo.
O Tribunal nédo considerou que isto constituisse uma «recusa de negocia¢ao» por parte da Samsung ou da
Apple. No entanto, considerou que, em resultado destes fatores, a ZTE obteve apenas um prego baixo em cada
uma das duas grandes empresas e que a ZTE goza do direito de insistir no valor FRAND total na licenga
determinada pelo Tribunal.

O Tribunal baseou a sua decisdo na licenga da ZTE com a Apple, que considerou preferivel, uma vez
que a sua andlise suscitava menos dificuldades. Isto deve-se ao facto de se tratar de um acordo com um
licenciado diferente, o que podia ser devidamente tido em conta e, por um lado, era menos afetada por
fatores ndio FRAND, pelo que exigia menores ajustamentos e ajustamentos menos subjetivos e, por outro,
néo apresentava a complicagdo de ser uma licenca parcial de 5G. O Tribunal considerou que a utilizagdo das
licencas das «Duas Grandes», enquanto factor comparativo, equivaleria a combinar um bem comparavel
com outro menos bom, o que seria impraticavel e contrario as orientacdes estabelecidas no caso Cimetidine
e reiteradas na jurisprudéncia posterior.

Vale tudo isto por dizer que esta decisdo demonstra que o Tribunal esta disposto a considerar e a analisar
fatores nao FRAND que afetam licengas comparaveis e a considerar esses fatores através de ajustamentos
adequados, em vez de excluir totalmente a analise comparativa alicer¢ada nesses outros fatores nao-FRAND.
Demonstra também que o Tribunal esta aberto a utilizar quer uma tnica licenga, quer um conjunto de
licengas como base para a sua decisdo, dependendo do que constituir a base mais fidvel nas circunstincias
em causa.

Curiosamente, neste caso, a Samsung comprometeu-se a celebrar a licenga determinada pelo Tribunal, mas
a ZTE ndo o fez (uma vez que, caso contrario, estaria efetivamente a desistir da agdo pendente, na Republica
Popular da China, em Chonggqing). Resta, portanto, ver como as partes irdo responder a esta sentenca no
contexto do seu litigio global mais alargado.
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essenciais. Os candidatos a licenciados podem recear nao ter oportunidade de contestar o
portfélio de um titular de patentes durante um processo de fixagdo dos royalties.

No entanto, a avaliagdo da percentagem de patentes verdadeiramente essenciais e validas
requer um escrutinio consistente (e exigente), tanto do portfélio do titular da patente quanto do
setor tecnoldgico em causa. Os tribunais, como se viu nos processos Unwired Planet e Ericsson v.
TCL, tentaram ter em conta as royalties de patentes verdadeiramente essenciais. Estes processos
envolveram estudos de amostragem realizados por peritos para estimar o nimero de patentes
essenciais em todo o setor. Os criticos argumentaram que estes estudos sobreestimaram o total,
diminuindo artificialmente a quota da empresa Ericsson.

Uma notavel fonte de dados neste contexto é a base de dados da PA Consulting, que avalia
a essencialidade de familias de patentes essenciais declaradas para cumprir normas técnicas
como CDMA2000, UMTS e LTE. Estes dados alicercam dois tipos de critérios:

- Critério de «alto nivel» (top-down royalty calculation): aplicar a percentagem de patentes
verdadeiramente essenciais detidas por uma empresa como um multiplicador a pontuagao de
valor da patente derivada anteriormente. Este critério foi, por exemplo, aplicado num litigio no
Japdo, no caso Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Japan Godo Kaisha, decidido no Tribunal
Distrital de Téquio e que foi objeto de apelagdo para a 2.* instancia de Téquio. Sem decretar a
medida cautelar de condenagao em abstencdo de explorar a tecnologia patenteada, uma vez que
a demandada mostrara vontade de aceitar a fixagdo de uma licenca FRAND, ao determinar o
montante de royalties FRAND, o tribunal seguiu uma metodologia que incorporava o limite
maximo agregado de royalties de 5%, a qual constitufa uma norma amplamente aceite entre
os titulares de patentes relativas a tecnologia em questao. A férmula do tribunal multiplicou
o racio de contribui¢do da conformidade da patente com a norma técnica para o volume de
negocios por este limite maximo de 5% e dividiu o resultado pelo nimero de patentes essenciais
identificadas num dos relatorios periciais. No que diz respeito ao iPhone 4 e ao iPad 2, o tribunal
calculou racios de contribuigdo fixos do padrao ditado pela norma técnica para o seu volume de
vendas, mas concordou com o pedido da Apple de ocultar os racios especificos utilizados. Estes
racios tiveram em conta a circunstancia de a conformidade com a norma técnica ter contribuido
apenas parcialmente para o valor global destes dispositivos, dada a influéncia significativa de
outras caracteristicas, tais como o design, a imagem e a forca da marca e as funcionalidades
adicionais .

- Abordagem casuistica: comparar os dados do estudo de essencialidade das patentes com
os registos bibliograficos do Instituto Europeu de Patentes. Isto permite filtrar as patentes ndo
essenciais do conjunto de dados antes da comparagao de carteiras de patentes.

Seria ideal realizar estudos mais aprofundados, mas tal ndo seria viavel fora dos casos em
que as patentes envolvem montantes muito elevados. No que diz respeito a tecnologias como o
5@, os relatérios periciais tendem a basear-se em amostragens, em vez de analises exaustivas.
Outros inquéritos também exibem limitagdes. Por exemplo, em cenarios de patentes em rapido
crescimento, as disparidades no tempo de concessao pelos institutos de propriedade industrial
competentes podem distorcer os resultados. Isto porque as empresas cujas patentes foram

66. Na decorréncia deste caso, o Instituto Japonés de Patentes publicou e atualizou um guia de negociagao para
a resolucéo de litigios relativos a SEP e criou um sistema de analise da essencialidade da patente, de baixo
custo para os interessados, disponivel para as partes que pretendam determinar se as SEP invocadas sdo, ou
néo, efetivamente essenciais a norma - cfr. JPO Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential
Patents, publicado em 2018 e revisto e atualizado em julho de 2025.

A versdo em lingua inglesa esta disponivel em: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/
document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf
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concedidas mais rapidamente podem parecer deter uma quota maior de uma norma técnica num
determinado momento. Ao que acresce a maior complexidade da analise destes enviesamentos
(e 0 aumento dos custos judiciais) se e quando for exigida pelos tribunais.

9 Os dados resultantes de algumas decisdes judiciais
nos varios ordenamentos juridicos, sobretudo
em matéria de competéncia internacional

Nos E.U.A., por vezes, adota-se o critério da “unidade minima comercializavel que
explora a patente” (smallest saleable patent-practicing unit), adotado no caso Cornell University
v. Hewlett-Packard Co . O tribunal considerou que os modulos da unidade central de
processamento (CPU) continham inimeros componentes nao patenteados, para além dos
processadores acusados de infragao, e que a base de royalties revista pelos peritos continuava
a estar fora do dmbito da invengdo reivindicada. O tribunal decidiu, por isso, que a alternativa
légica e facilmente disponivel [para a base de calculo das royalties] era a menor unidade
infratora comercializavel com estreita relagdio com a invengéo reivindicada — nomeadamente,
o proprio processador. No processo Laser Dynamics, Inc. v. Quanta, Inc., o tribunal decidiu que,
no caso de pequenos elementos de produtos compostos por varios componentes serem acusados
de violacao de direitos de patente, as royalties devem, em geral, basear-se na menor unidade
comercializavel que utilize a patente .

Por sua vez, nos casos Ericsson v. D-Link ® e CSIRO v. Cisco ”°, ambos relativos a patentes
essenciais na tecnologia Wi-Fi, o Tribunal Federal de Apelagdes esclareceu que nao ¢ exigivel
que todos os danos sejam calculados com base na smallest saleable patent-practicing unit; que as
provas de acordos de licenciamento reais tém precedéncia; e que o referido critério judicativo se
aplica apenas em julgamentos com juri, a fim de ndo induzir os jurados em erro na concessao de
royalties excessivamente elevadas. Neste ultimo caso, deveremos salientar, porém, que, a mais
da adogdo genérica do referido critério, se salienta a indicagdo do tribunal de harmonia com a
qual os montantes a fixar por royalties razoaveis ao abrigo da Lei de Patentes dos E.U.A. podem
ser praticamente idénticos aos royalties cobrados ao abrigo de uma licenca FRAND celebrada
voluntariamente, independentemente de as SEP’s invocadas estarem ou ndo sujeitas a uma
declaragdo unilateral FRAND emitida pelo titular das patentes. Por conseguinte, o referido
critério ndo ¢é aplicavel a todos os processos. Aplica-se apenas em agdes em que o julgamento da
matéria de facto é realizado com jiiri e apenas se nao existirem provas baseadas no mercado de

67. Este critério foi adotado no caso Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp.2d 279 (N.D. New
York 2009). O litigio dizia respeito a uma patente que abrangia um componente que fazia parte de um produto
mais vasto, composto por varios componentes. A patente em questdo abrangia um buffer de reordenagio
de instrugdes, que fazia parte do processador do computador, o qual, por sua vez, integrava um médulo da
unidade central de processamento do computador (CPU,) que fazia parte de um «bloco de CPU».

68. LASERDYNAMICS, INC. v. QUANTA COMPUTER, INC., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012), disponivel em:
https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2016/05/LaserDynamics-v-Quanta-694_F.3d_51.pdf

69. Ericsson v. D-Link, 773 F.3d 1201, 1226 (Federal Circuit 2014), disponivel em: https://law.justia.com/cases/
federal/appellate-courts/cafc/13-1625/13-1625-2014-12-04.html

70. CSIRO v. Cisco, 809 F.3d 1295, 1303 (Fed. Cir. 2015), disponivel em: https://law.justia.com/cases/federal/
appellate-courts/cafc/15-1066/15-1066-2015-12-03.html . Cfr., igualmente, CONTRERAS, Jorge L. CSIRO
v. Cisco: convergence of RAND and non-RAND royalties. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). FRAND Cases in
Context, cit., 2026, p. 53 ss.
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que as partes utilizam uma base de royalties mais ampla. E importante referir que a orientagdo
que lhe subjaz diz respeito a escolha e determinacao da base de royalties e nada diz sobre quem,
na cadeia de abastecimento, deve ser investido nos poderes de gozo emergentes da licenga.

Por outro lado, os tribunais chineses ja se consideraram competente para definir royalties
globais de licenciamento FRAND 7. Nao surpreendentemente, a confirmagdo da competéncia
dos tribunais chineses para a defini¢do de taxas globais pelo Supremo Tribunal Popular foi
controversa, tal como a decisdo do Supremo Tribunal do Reino Unido no caso Unwired Planet.
Além disso, o desafio foi intensificado através de uma queixa apresentada pela Unido Europeia
contra a China a Organizagao Mundial do Comércio (O.M.C.) sobre a conformidade com o
Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
(Acordo TRIPS), a qual foi, em parte, decidida a favor da Unido Europeia, relativamente ao
decretamento de medidas contra cautelares pelos tribunais chineses 2. De toda a maneira, a
definigdo de taxas globais para patentes essenciais para normas técnicas tornou-se inegavelmente
uma preocupagao global.

71. Sharp Corporation & Scienbizip Japan Corporation v. Oppo & Oppo Shenzhen, Supreme People’s Court,
(2020) No. 517 ZuiGaoFaZhiMinXiaZhong.

72. No dia 21 de julho de 2025, a O.M.C. publicou a sua Decisdo UE c. China, a qual considerou as medidas
contra cautelares (anti-suit injunctions) prolatadas pelos tribunais chineses contrarias a varias disposi¢oes
do Acordo TRIPS e possivelmente em desarmonia com algumas das conclusdes do caso BSH c. Electrolux,
particularmente no que diz respeito a competéncia internacional para julgar agdes por infragdo com base em
patentes concedidas e registadas em paises ndo pertencentes a Unido Europeia.

Os membros que constituiram este Painel Arbitral de Recurso da O.M.C., entidade arbitral internacional
a que ja aderiram 61 Estados [constituida em 2019, por meio do Multi-Party Interim Appeal Arbitration
Arrangement, sob a iniciativa da UE, a fim de suprir a oposi¢do das designagdes de membros do Orgdo
de Apelagio da O.M.C., por parte dos E.U.A., apesar de ndo contar das adesées da India e da Indonésia]
consideraram que as obrigacdes decorrentes do art. 28.%, n.° 1, em conjugacédo com o art. 1.5, n.° 1, do Acordo
TRIPS néo se limitam a assegurar os direitos exclusivos do titular da patente no sistema juridico nacional de
cada Membro. Ao invés, os arbitros deste Painel de Recurso concluiram, inter alia, que o art. 28.°, n.° 1, lido
em conjunto com o referido art. 1., n.° 1, primeira frase, exige que os Membros nao frustrem a capacidade de
o titular da patente de exercer os direitos exclusivos que lhe foram conferidos por outro Membro da O.M.C.
ao abrigo dessas disposi¢des, ou seja, que impecam terceiros, sem o consentimento do titular da patente,
de fabricar, utilizar, oferecer para venda, vender ou importar o produto patenteado. Os arbitros analisaram
o pedido da Unido Europeia para completar a analise relativamente ao proferimento de medidas contra
cautelares (anti-suit injunctions) — p. ex. nos primeiro caso Xiaomi Technology Co, Ltd v Inter Digital, Inc,
em 23/09/2020; Samsung Electronics Co, Ltd et al. v Ericsson, de 25/12/2020; ZTE Corporation v Conversant
Wireless Licensing SA, de 28/09/2020; Guangdong Mobile Communications v Sharp Corporation et al., de
16/10/2020; Huawei Technologies Co, Ltd v Netgear Inc., de 22/12/2024 — e concluiram que a Unido Europeia
demonstrou que esta estratégia processual sancionada pelos tribunais chineses é incompativel com o
referido art. 28.°, n.° 1, ex vi do art. 1.°, n.° 1, primeira frase, do Acordo TRIPS. Cfr. o documento WT/DS611/
ARB25 and WT/DS611/ARB25/Add.1, disponivel em: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.
aspx?filename=S:/WT/DS/611ARB25A1.pdf&Open=True

Na verdade, se seguissemos o raciocinio do painel cuja decisdo foi revogada pelo Painel de Recurso até a
sua conclusédo logica, isto significaria que um membro da O.M.C. poderia, deliberada e ativamente, tomar
medidas para frustrar a protec¢do dos direitos de propriedade intelectual no territério de outros membros da
OMC. Como os arbitros deste Painel de Recursos observaram neste recurso, as disposi¢des do Acordo TRIPS
tornar-se-iam inoperantes se os membros pudessem frustrar a implementagdo, por outros membros, das
suas obrigac¢des ao abrigo do Acordo TRIPS. Cfr., recentemente, RADEMACHER, Christophe. InterDigital
v. Xiaomi (Germany): jurisdictional conflict and the German approach. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.).
FRAND CASES IN CONTEXT, Cheltenham, Northampton, cit., p. 391 ss.; tb. BONADIO, ENRICO.
Antisuit injunctions in SEP disputes and the recent EU’s WTO/TRIPS case against China. The Journal of
World Intellectual Property, vol. 26, n.° 3 (2023), p. 477 ss., disponivel em: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1111/jwip.12275 ;
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Ja o caso InterDigital v. Lenovo  foi o segundo julgamento em que os tribunais ingleses
determinaram uma taxa de royalties FRAND global - que ndo apenas para o Reino Unido -
para um portefdlio de patentes essenciais para normas técnicas.

Tratou-se do primeiro caso em que as questdes de principio relativas ao tratamento correto
das vendas pretéritas efetuadas pelos candidatos a licenciados foram suscitadas e apreciadas na
decisdo. Foi usado, a titulo principal, o método comparativo para determinar a base de calculo das
royalties. O Tribunal também rejeitou a verificagao cruzada de “cima para baixo” (ou metodologia
descendente ou top-down approach) da InterDigital, devido a problemas na forma como as taxas
foram derivadas pela InterDigital utilizando esta abordagem e porque a alegacdo da InterDigital
sustentava que a analise de cima para baixo apoiava a sua analise comparativa, que, por si so,
produziu valores inflacionados e discriminatdrios. A verificagdo cruzada envolveu uma série
de contribui¢oes, incluindo estudos de contagem de patentes e as opinides de participantes do
setor sobre a taxa de royalties agregada para diferentes padrdes. O tribunal aplicou assim a
taxa mista que a InterDigital e a LG tinham fixado em 2017 - que foi o alvo da comparagao,
pese embora a Interdigital tenha alegado mais outros seis contratos de licenca suscetiveis de
comparag¢ao —, no montante de 0,24 libras/unidade, a partir da qual a royalty foi ajustada para
compensar as diferencas entre as caracteristicas das vendas da Lenovo e da LG, resultando num
valor de 0,175 libras/unidade. Decidiu que os termos FRAND incluiam um montante referente a
vendas passadas para além da data relevante, o qual foi aplicado a todas as vendas da Lenovo da
tecnologia patenteada da InterDigital desde 2007. Na 2.2 instancia (Court of Appeal) sustentou-
se que a tarefa do tribunal é estimar qual a taxa que seria FRAND para a candidata Lenovo, o
que ndo admitia o tipo de precisdo matematica aplicada pelo juiz da 1.2 instancia ao aceitar a
taxa mista e o indice de ajuste precisos da LG de 2017. Na pratica, o tribunal de 1.2 instancia teve
de escolher os exemplos comparaveis mais fidveis com base nos meios de prova apresentados e
valorados. Para além dos problemas probatérios com a metodologia top-down da InterDigital,
a taxa da analise de “cima para baixo” nao correspondia a taxa ajustada derivada da LG, de
2017. Consequentemente, o tribunal de 1.2 instdncia — cujo segmento decisoério foi confirmado
no Court of Appeal - optou pela taxa ajustada derivada da LG, de 2017, e rejeitou a metodologia
top-down sustentada nos autos pela da InterDigital ™.

Por ultimo, temos a decisdo no caso TCL Communication Technology Holdings, Ltd. v.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ™ — embora, por razdes processuais, a decisdo da 1.2 instancia
tenha sido revogada sem analisar o mérito do critério adotado e as partes tenham realizado uma
transagdo, em julho de 2021, por ocasido da emergéncia da pandemia COVID-19, terminando
todos os litigios em que estavam envolvidas em varios paises —, a qual pode constituir um
precedente util nestes litigios, ja que foi, na época, uma das poucas decisdes que fixou o montante

73. Decidido pelo Court of Appeal, em 12/07/2024 [2024] EWCA Civ 743, em recurso de apelagdo [2023] EWHC
538 (Pat) e [2023] EWHC 1578 (Pat), cuja decisao desta 1.2 instancia é de 16/03/2023. A Lenovo foi a demanda
na ag¢do por infragdo e candidata a licenciada.

74. Na pratica, a decisao do Court of Appeal enfatizou a importancia de ter em conta os fatores ndo FRAND e as
provas sobre como as licengas comparéveis foram concluidas. E, por conseguinte, provével que os juizes de
primeira instancia sejam mais explicitos ao constatar a presenca de fatores ndo FRAND e quais as medidas que
tomaram para corrigir tais fatores ao chegar a uma taxa estimada de royalties FRAND. E também provavel que
osjuizes britanicos sejam mais explicitos ao constatar que uma taxa derivada de uma licenca comparavel ¢ uma
taxa FRAND. As taxas de royalties FRAND definidas pelos tribunais ingleses também serdo provavelmente
expressas como estimativas, em vez de se procurar um grau de precisdo impossivel. Neste sentido, cfr. JACOB,
Robin ; VANGIMALLA, Dheemanth. InterDigital v Lenovo: FRAND rates between mutually unwilling
parties. In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). FRAND Cases in Context, 2026, cit., p. 148 ss., p. 165.

75. CL Communication Technology Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, No. 8:14-cv-00341, 2017
WL 6611635 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).
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das royalties com eficacia. Quanto a substincia do litigio e a0 método de célculo seguido pelo
juiz SELNA, na sua decisdo, o tribunal avaliou as metodologias de ambas as partes e, por fim,
decidiu ndo as seguir na integra. Em vez disso, com base nos meios de prova constantes dos
autos (nos processos principais), o tribunal adotou uma abordagem em duas fases, a qual avaliou
separadamente se as ofertas da Ericsson eram (i) “justas e razoaveis”, utilizando uma metodologia
simplificada top-down (“metodologia descendente”, supra descrita), e (ii) “ndo discriminatérias”
em comparac¢do com as licengas concluidas entre a Ericsson e outros fabricantes de dispositivos
moveis que operavam a escala global.

O Tribunal observou a capacidade relativa desta metodologia de “impedir a acumulagao
de royalties” por parte do licenciante, bem como “impedir a reten¢do indevida” (hold-up) - ou
seja, ela é capaz de gerar taxas de royalties em beneficio do licenciante que, em conjunto, resultem
num montante total razoavel e se concentrem no valor real da tecnologia dos licenciantes, em vez
do valor mais amplo resultante da normaliza¢ao técnica 7.

Além disto - o que nos parece mais relevante —, o tribunal entendeu que, per se, esta
metodologia nao era a mais adequada para combater a potencial discrimina¢ao dos termos da
licenga. Donde, recorreu a uma analise das licengas compardveis concluidas entre a Ericsson e
outras empresas, a fim de determinar se taxas semelhantes, ou muito semelhantes, foram por ela
propostas a empresas em situacao semelhante.

10 Conclusao

Quando a utilizagdo de um produto ou de um processo patenteado sdo tecnicamente
necessarios para por em pratica uma norma técnica determinada por um organismo de
normalizagdo, essa patente ¢ designada por «patente essencial a norma» (standard essential patent
— SEP). A titularidade de patentes essenciais respeitantes a invengdes que pdem em pratica normas
técnicas no fabrico e distribuicao comercial de multiplos produtos e processos postula questoes
importantes de infracao dessa patente, medidas cautelares ameagadas pelo titular e eventuais
praticas restritivas da concorréncia imputaveis a esse titular, prejudicando os demais agentes
econdmicos e, ultima ratio, os direitos e interesses dos consumidores dos produtos finais.

A consequéncia fundamental da existéncia das SEP é a seguinte: os fabricantes de
produtos que se baseiam em normas técnicas de partes componentes dos produtos complexos
que fabricam ou em normas técnicas de interoperabilidade devem ser protegidos contra a¢oes
por violagdo por parte dos titulares de SEP, caso pretendam comercializar legalmente os seus
produtos ou processos.

Reconhecendo o potencial de bloqueio das SEP na adogao comercial das normas técnicas,
as entidades de normalizagdo, publicas e privadas, vém, ha muito tempo, a desenvolver politicas
de patentes que exigem que os seus membros, ex ante: (i) divulguem a titularidade atual ou
futura de patentes que se considere serem ou possam Vir a ser essenciais para por em pratica
normas técnicas que assegurem a qualidade e a seguranca dos produtos; e (ii) se comprometam
a conceder licencas em condigdes justas, razodveis e ndo discriminatorias. E a autonomia da
vontade e o negocio juridico unilateral imputavel ao titular da patente essencial que esta na
génese do licenciamento FRAND - o qual, por sua vez, se alicerca nas regras também contratuais
emitidas pelos dos organismos de normalizagdo técnica, nacionais ou internacionais — e que

76. Cfr. LOVE, Brian J. TCL v. Ericsson: top-down royalty calculations and jury verdicts in US FRAND cases.
In: CONTRERAS, Jorge L. (ed.). FRAND Cases in Context. cit., 2026, p. 97 ss. (p. 103 ss.).
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oferece uma estrutura coerente para esta complexidade. Identifica a origem do compromisso
unilateral; localiza os agentes econdmicos que desejam por em pratica essa tecnologia patenteada.
Distingue a declaragdo unilateral da subsequente licen¢a e o contetido substantivo das obriga¢des
e das condutas leais que, a montante, regem a conclusdo do contrato de licenga e a sua execugao.
Isto embora, em fungéio do direito material aplicavel a esses declaracdes unilaterais emanadas dos
titulares de SEP e efetuadas junto dos organismos de normalizagao, seja controverso qualificar este
tipo de declaragdes negociais no quadro do Direito Civil. E permite que o direito das patentes, o
direito da concorréncia, o direito das obrigagdes e as medidas corretivas emitidas pelos tribunais,
no quadro de procedimentos cautelares funcionem nos seus niveis conceptuais adequados, em
vez de se fundirem num tnico discurso regulatdrio indiferenciado. Por vezes, tais licengas sdo
negociadas e concedidas em conjunto, incluindo nesse acervo multiplas patentes (patent pools).

Os litigios ao derredor das licengas FRAND abrangem questdes fundamentais, tais como
o direito de os titulares de patentes de obterem medidas cautelares [contra cautelares e contra
contra cautelares: anti-suit injunctions e anti anti-suit injunctions] em caso de violagao destas
patentes, o montante e a base de calculo das royalties FRAND, o conceito de ndo discriminagéo e
o que constitui “boa-fé” nas negociagoes de licenciamento. Neste estudo analisamos, sobretudo,
os critérios mobilizados para fornecer a base de cdlculo destas royalties.

Em ultima analise, ndo existe uma metodologia ou critério miraculoso, em abstrato,
que permita calcular as royalties FRAND pelo tribunal internacionalmente competente. Esse
calculo implica, pelo contrario, ter em conta o contexto e a eleicio de uma orientagdo adaptada
ao caso em questdo, a luz dos factos essenciais controvertidos adquiridos pelo tribunal. Cada
metodologia tem as suas vantagens e limitacoes, dependendo, inter alia, da disponibilidade de
dados, da complexidade da tecnologia em causa, das praticas do concreto setor industrial, da
maturidade da norma técnica, da inflagdo, do valor e da idade da(s) patente(s). As clausulas
respeitantes ao pagamento podem variar e podem referir-se a taxas de licenciamento calculadas
com base no volume de vendas [royalties como um valor unitario em euros/libras esterlinas/
délares, como uma percentagem do valor de venda de um produto ou componente — conhecido
como taxa ad valorem — ou um valor fixo]. E, por isso, importante que um potencial licenciado
compreenda qualquer mecanismo de pagamento, as suas obrigagdes e as implicagdes que isso
acarreta para a sua estratégia de negdcio, operagdes e orgamento.

Preferimos, como salientamos, o critério ad valorem, ai onde as royalties sdo calculadas
com base no preco de venda do produto final na sua totalidade. Dito de outra amaneira: os
montantes a pagar pelos agentes econdmicos beneficidrios de licengas FRAND devem basear-
se no valor que as patentes em questdo conferem aos dispositivos ou produtos finais, de tal
sorte que este montante ndo deverd depender da posi¢do da parte na cadeia de produgdo ou
de abastecimento. Isto tendo em conta um fator eminentemente juridico: o esgotamento
ou exaurimento dos direitos de patente que atingem a SEP em relagdo aos componentes que
sao concretamente colocados no mercado (r.g, em lotes) pelo titular da SEP (ou por alguém
com o seu consentimento) ou do produto final que seja também colocado no mercado com a
autorizacao desse titular.

Longe de se excluirem mutuamente, os critérios ou metodologias atras descritas tendem
a complementar-se. Devemos convocar, tanto quanto possivel, os diferentes métodos de calculo
das royalties perante as circunstancias do caso concreto, tendo sempre presente que o fendmeno
da sobre remunerac¢ao do titular SEP deve ser evitado. Acima de tudo, parece-nos que é também
imperativo ter em conta que uma taxa FRAND se destina, em tltima andlise, a facilitar o
acesso as solugdes técnicas patenteadas, uma vez que estas sdo essenciais para uma norma
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técnica imposta por um organismo de normalizagdo dotado de poderes puiblicos ou por meio de
cddigos de conduta de natureza privada vinculativos para as empresas associadas. Isto implica,
por um lado, dar énfase a atividade do titular da patente (seja ou ndo a entidade que explora,
na pratica, a patente) e, por outro lado, ter em conta a qualidade das patentes em questdo e a
sua contribui¢do para a norma técnica, bem como para o produto final, em homenagem aos
interesses dos consumidores.

Seja como for, os desvios que possam surgir na fase de calculo das royalties sao, sem
davida, também fruto de falhas a montante, ao nivel das entidades de normalizacio técnica.
Controvérsias, estas, que o Tribunal Unificado de Patentes, no seio da Unido Europeia e do
Instituto Europeu de Patentes, ja assumiu como suas, incluindo a possibilidade de estes litigios
poderem ser resolvidos no seu Centro de Mediagdo e Arbitragem.
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