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A recepcdo das obrigacoes FRAND pelo
ordenamento juridico brasileiro

The reception of FRAND obligations
under the brazilian legal system

Luiz Henrique O. do Amaral'; Natalia Barzilai*; Ana Luiza Brito’

Resumo

As obrigagdes FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) sdo compromissos de
licenciamento assumidos voluntariamente pelos titulares de patentes essenciais a um padrao
tecnolégico (Standard-Essential Patents, ou SEPs) perante organizacdes de padronizagio.
Embora sua eficicia juridica seja reconhecida por tribunais estrangeiros e o tema ja venha sendo
enfrentado por cortes brasileiras, tais obrigagdes nao encontram disciplina legislativa especifica
no direito brasileiro. O presente artigo investiga como o compromisso FRAND ¢ recepcionado
pelo direito civil brasileiro. Sustenta-se que, a falta de regramento préprio, a declaragio FRAND
constitui negocio juridico vélido, cuja interpretagdo conforme a boa-fé e os usos do mercado
lhe assegura carater irrevogavel, ao passo que a boa-fé objetiva e a veda¢do ao comportamento
contraditério operam como limites & conduta do titular. Conclui-se que o direito brasileiro
dispoe de instrumental suficiente para conferir eficicia ao compromisso FRAND, ainda que
por meio de categorias gerais do direito privado, e ndo de uma disciplina legislativa especifica.

Palavras-chave: Patentes essenciais; FRAND; Negdcio juridico; Boa-fé objetiva; Licenciamento
de patentes.
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Abstract

FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) obligations are licensing commitments
voluntarily undertaken by holders of standard-essential patents (SEPs) before standard-setting
organizations. Although their legal effects are recognized by foreign courts and the matter
is already being addressed by Brazilian courts, such obligations have no specific legislative
regulation under Brazilian law. This paper investigates how the FRAND commitment is received
by Brazilian civil law. It argues that, absent specific rules, the FRAND declaration constitutes a
valid legal transaction whose interpretation in accordance with good faith and market usages
renders it irrevocable, while objective good faith and the prohibition of contradictory conduct
operate as limits on the patent holder’s conduct. It concludes that Brazilian law has sufficient
tools to give effect to the FRAND commitment, albeit through general private-law categories
rather than a specific legislative framework.

Keywords: Standard-essential patents; FRAND; Legal transaction; Objective good faith; Patent
licensing.

1 Introducao

O compromisso FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) tem origem nas
politicas de propriedade intelectual adotadas por organiza¢des privadas de padronizagao®*. Ao
submeter uma tecnologia para que seja incorporada a um padrdo técnico, o titular de uma
patente essencial ao padrao (Standard-Essential Patent, ou SEP®) declara, perante a organizagao
de padronizac¢ao (Standard-Setting Organization) responsavel, que esta disposto a licencia-la em
condigdes justas, razodveis e nao discriminatorias. Como se vera na segio 2, esse compromisso
serve para conter o poder de exclusao que a essencialidade confere ao titular. O que interessa
ao presente estudo, contudo, é uma questao que se coloca em momento posterior: assumido o
compromisso, quais sao os seus efeitos juridicos e como o direito brasileiro o qualifica?

A resposta ndo é evidente porque o compromisso FRAND nasce em um ambiente
regulado predominantemente por normas privadas transnacionais. As declaragbes FRAND
sao formuladas dentro de organizagdes de padronizagdo em sua maioria estrangeiras, segundo
politicas de propriedade intelectual pensadas para outros ordenamentos. O direito brasileiro,
por outro lado, ndo tem regra especifica sobre o assunto, por exemplo, a Lei da Propriedade
Industrial (Lei n°® 9.279/1996) sequer distingue as patentes essenciais a um padrao das demais.
Sem previsao legislativa especifica, a qualificagdo do compromisso FRAND acaba tendo de ser
construida a partir das categorias gerais do direito privado.

A questdo estd longe de ser meramente tedrica. Padrdes como os de telefonia mével (do 2G
ao 5G) e os de compressao de video (H.264/AVC e H.265/HEVC) retinem milhares de patentes
essenciais e estao presentes em praticamente todo dispositivo conectado, o que torna cada vez
mais frequentes os litigios sobre patentes essenciais. No Brasil, o tema ja vem sendo enfrentado
por cortes empresariais, notadamente no Tribunal de Justica do Rio de Janeiro e no Tribunal
de Justica de Sao Paulo, que se veem instadas a decidir sobre o alcance de compromissos

4. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
Disponivel em: https://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx. Acesso em: 18.06.2026.

5. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Understanding patents, competition and
standardization in an interconnected world. Genebra: ITU, 2014. Disponivel em: https://www.itu.int/en/
ITU-T/Documents/Manual_Patents_Final_E.pdf. Acesso em: 18.06.2026.
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FRAND sem dispor, para tanto, de um marco legal especifico. O cendrio atual é que os tribunais
brasileiros ja sao chamados a atribuir efeitos juridicos a compromissos FRAND antes que o
legislador tenha construido um regime especifico para disciplina-los.

E justamente esse 0 ponto que o presente artigo investiga. A pergunta que se busca responder
¢ a seguinte: sem tratamento legislativo especifico, como o direito civil brasileiro recepciona
e qualifica o compromisso FRAND? Sustenta-se que o ordenamento juridico brasileiro ja
dispde de instrumentos suficientes para conferir eficacia ao compromisso FRAND por meio
de categorias gerais do direito privado, sobretudo a qualificacdo da declaragio FRAND como
negdcio juridico, a sua interpretagdo conforme a boa-fé e os usos do mercado e a incidéncia da
vedagdo ao comportamento contraditério (venire contra factum proprium). Vale registrar que o
recorte é estreito de propdsito, pois ndo se busca discutir a dimensao concorrencial das patentes
essenciais, nem o acerto de decisoes judiciais nacionais e internacionais. Interessa aqui apenas a
qualificagéo civil-obrigacional do compromisso FRAND no Brasil.

A contribui¢do do estudo consiste em demonstrar que a auséncia de disciplina legislativa
especifica ndo impede o enquadramento dogmatico do compromisso FRAND, cuja eficacia
pode ser explicada a partir de categorias ja consolidadas do direito privado brasileiro.

2 Patentes essenciais, padronizacao e a
formag¢ao do compromisso FRAND

Tecnologias de rede dependem de interoperabilidade. Para que aparelhos de diferentes
fabricantes operem em um mesmo sistema de telecomunicagdes é necessario que todos
implementem especificagdes técnicas comuns, os chamados padroes (standards). Sem
padronizacao, cada fabricante usaria apenas tecnologia propria e o resultado seria a fragmentagao
do mercado e a impossibilidade de comunicagdo entre dispositivos de marcas distintas®. A
padroniza¢do, portanto, ndo é um luxo do setor, mas condi¢ao de existéncia de tecnologias
como as de telefonia mdvel (do 2G ao 5G) e as de compressao de dudio e video.

A constru¢do de um padrao, contudo, incorpora tecnologias protegidas por patentes.
Quando uma patente ¢ tecnicamente indispensavel a implementacao do padrao, de modo que
ndo ha como cumprir a especificagao sem utiliza-la, ela é dita essencial ao padrao (Standard-
Essential Patent, ou SEPY’. E nesse ponto que surge o problema. Uma vez consolidado o padrio
e realizados pelos implementadores os investimentos necessarios para adota-lo, o titular de
uma SEP passa a deter muito poder de barganha considerando que nenhum fabricante pode
cumprir o padrao sem licenciar aquela patente e o titular poderia exigir royalties excessivos, ou
simplesmente recusar a licenga, alijando o concorrente do mercado.

6. LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations. California Law Review,
Berkeley, v. 90, n. 6, 2002, p. 1896-1897.

7. Uma vez escolhida uma norma, quaisquer patentes (...) necessarias para cumprir essa norma tornam-se
verdadeiramente essenciais. Se a norma se tornar popular, cada uma dessas patentes pode conferir um poder
de mercado significativo ao seu titular, e a prépria norma fica sujeita a situagdes de bloqueio se esses titulares
de patentes nio forem, de alguma forma, obrigados a licenciar suas patentes em condigdes razoaveis. Tradugédo
livre do trecho “[OJnce a standard is picked, any patents (...) necessary to comply with that standard become
truly essential. If the standard becomes popular, each such patent can confer significant market power on its
ownet, and the standard itself is subject to holdup if these patent holders are not somehow obligated to license
their patents on reasonable terms.” SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent
Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam; LERNER, Josh; STERN, Scott (org.). Innovation Policy and
the Economy. Cambridge: MIT Press, 2001, p. 136.
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Esse comportamento é conhecido na literatura como patent hold-up, ou seja, a exploragéo,
pelo titular da SEP, da dependéncia tecnoldgica em que o implementador se encontra apds a
adogdo do padrao®. O risco é agravado pela multiplicidade de titulares, pois um tnico padrao
reune milhares de patentes essenciais pertencentes a diferentes empresas, o que pode conduzir ao
chamado royalty stacking, situagdo em que o acumulo de exigéncias de multiplos titulares torna
a implementacdo economicamente inviavel’. Em qualquer das hipdteses, o poder de exclusao
derivado da essencialidade ameaga precisamente o objetivo que a padronizagao persegue que é
a adogdo ampla para garantir a interoperabilidade entre os aparelhos.

E contra esse cenério que se desenvolveu o compromisso FRAND como mecanismo de
contengdo. Ao exigir que o titular se comprometa a licenciar a patente declarada essencial em
condi¢des justas, razoaveis e ndo discriminatdrias (fair, reasonable and non-discriminatory), a
organizacao de padronizagao neutraliza o poder de exclusdo sem suprimir o direito do titular
a remunera¢do. O FRAND opera, assim, uma troca: o titular obtém a vantagem de ver sua
tecnologia incorporada ao padrao e amplamente adotada, mas, em contrapartida, abre mao da
faculdade de recusar o licenciamento ou de impd-lo em termos abusivos.

Importa registrar, desde ja, dois pontos que serdo decisivos adiante. Primeiro, o
compromisso é dirigido ndo a um licenciado especifico, mas a generalidade dos implementadores
interessados, ou seja, qualquer empresa disposta a adotar o padrdo é potencial beneficiaria.
Segundo a declaragdo de essencialidade nao torna a patente, por si so, efetivamente essencial
e é notdrio que uma parcela significativa das patentes autodeclaradas essenciais ndo é de fato
essencial®. No entanto, a eficacia do compromisso FRAND nao depende de prévia confirmacgao
judicial ou administrativa da essencialidade da patente. Para fins de incidéncia da politica do
ETSI, o dever surge a partir da declaragdo de essencialidade realizada pelo titular, sem prejuizo
de posterior discussao acerca da efetiva essencialidade da patente.

O ambiente em que o compromisso FRAND é assumido é constituido por atos de
autonomia privada. As organiza¢des de padronizac¢ao (Standard-Setting Organizations — SSOs)
sdo, em regra, entidades privadas que congregam voluntariamente fabricantes, operadoras,
6rgaos publicos e universidades. No setor de telecomunicagdes, por exemplo, a entidade central
¢ o ETSI, instituto europeu sem fins lucrativos fundado em 1988 e sediado na Franga, cujos
padroes adquiriram, ao longo do tempo, alcance global.

8. Se o padrio se tornar popular, cada uma dessas patentes podera conferir um poder de mercado significativo
ao seu titular [...] [e permitir] as condi¢des que [o detentor da patente] poderia impor posteriormente, uma
vez que o padrio jd esteja estabelecido e [...] as patentes sejam essenciais para esse padrao. Tradugio livre
do trecho: If the standard becomes popular, each such patent can confer significant market power on its owner
[...] [and permit] the terms that [the patent holder] could extract ex post, given that the standard is set and [...]
patents are essential to that standard” SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent
Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam; LERNER, Josh; STERN, Scott (org.). Innovation Policy and
the Economy. Cambridge: MIT Press, 2001, p. 136 e 142.

9. O acumulo de royalties refere-se, de modo geral, a qualquer mecanismo pelo qual o dnus total dos royalties
seja indevidamente aumentado pela presenga de multiplos titulares de patentes. Tradugao livre do trecho
“Royalty stacking refers to the situation in which a product potentially infringes on many patents, and thus may
bear multiple royalty burdens.” SIEBRASSE, Norman V. Holdup, Holdout, and Royalty Stacking: A Review
of the Literature. In: CONTRERAS, Jorge L. (org.). The Cambridge Handbook of Technical Standardization
Law: Competition, Antitrust, and Patents. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. p. 239.

10. A mera declaragdo de essencialidade nao implica que a patente seja efetivamente essencial ao padrao. Estudos
empiricos indicam que parcela relevante das patentes autodeclaradas essenciais posteriormente se revela ndo
essencial” CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA (CADE). Contribui¢des do Cade:
Patentes essenciais. Brasilia: Departamento de Estudos Econdmicos, 2025. p. 38.
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A associagdo a esse ambiente ¢ voluntdria, e a adesao sujeita a empresa a um regramento
proprio. No que interessa a este estudo, esse regramento articula dois deveres. O primeiro é o
dever de declaragdo, o membro compromete-se a informar a organizagao toda patente de sua
titularidade que seja, ou possa vir a se tornar, essencial a implementagdo do padrao. O segundo
¢ o dever de licenciamento em termos FRAND, que se ativa em decorréncia da declaragdo de
essencialidade.

A estrutura desse segundo dever, na Politica de Direitos de Propriedade Intelectual
do ETSI, merece atencdo pela linguagem empregada. Nos termos da Clausula 6.1, uma vez
levada ao conhecimento do ETSI uma patente essencial, solicita-se ao titular um irrevocable
undertaking in writing, ou seja, um compromisso irrevogavel, por escrito, de que esta disposto a
conceder licengas irrevogaveis em condigdes justas, razoaveis e nao discriminatorias. Esse ¢ um
compromisso unilateral cuja for¢a vinculante decorre da propria declaragao do titular da patente,
independentemente da celebragio de contratos individuais com os futuros implementadores.

Além disso, ¢ uma declaragao irrevogavel, do que se extrai que nao pode ser posteriormente
retirada, modificada ou limitada de forma a afastar a obrigagdo assumida perante o ETSI e os
participantes do processo de padronizagdo. Consequentemente, o compromisso FRAND vincula
o titular da SEP independentemente da jurisdigdo em que a patente esteja sendo discutida ou
executada, pois sua for¢a obrigacional decorre da adesao ao regime do ETSI, e ndo da existéncia de
regras especificas de direito interno sobre FRAND. Assim, ainda que determinado ordenamento
juridico nao possua disciplina expressa acerca de obrigagbes FRAND, como ocorre no caso
brasileiro, permanece integro o dever do titular da SEP de licenciar a tecnologia essencial em
condi¢oes justas, razoaveis e ndo discriminatdrias.

Por fim, trata-se de um compromisso que ndo admite limita¢des ou discriminagdes entre
implementadores. Seus beneficidrios sdo indeterminados no momento da declaragdo, uma vez
que o compromisso FRAND ¢é assumido em favor de qualquer implementador que venha a
necessitar da tecnologia padronizada e solicite uma licenga. Assim, o titular da SEP vincula-se
desde logo a conceder licengas em condigdes justas, razoaveis e ndo discriminatérias a todos
aqueles que se enquadrem nessa condigao.

3 A recep¢ao pelo ordenamento juridico brasileiro

O direito brasileiro ndo dispde de regra especifica sobre patentes essenciais a padrdes ou
sobre o compromisso FRAND. A Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996), por exemplo,
ndo distingue a patente essencial das demais, basta verificar o contetido do art. 42, que confere
ao titular de uma patente o direito de impedir que terceiros produzam, usem, oferegam a venda,
vendam ou importem o objeto patenteado, sem estabelecer ressalvas para patentes declaradas
essenciais a padroes técnicos. Tampouco o Codigo de Processo Civil contempla disposicdes
voltadas as particularidades dos litigios envolvendo SEPs, especialmente quanto a adequagédo da
tutela inibitéria nesse contexto. Em outras palavras, sob a perspectiva legislativa, a essencialidade
ao padrao ndo altera, por si sd, o regime juridico aplicavel a patente.

Essa lacuna produz dois efeitos distintos. O primeiro decorre da leitura isolada do art. 42
da LPI. Se tomada apenas a disciplina patentaria, pareceria que o titular de uma SEP dispde do
mesmo poder de exclusdo atribuido ao titular de qualquer outra patente, inclusive a possibilidade
de obter liminares destinadas a interromper o uso da tecnologia e retirar produtos do mercado.
Ainda, se a essencialidade ndo produzisse qualquer efeito juridico, o compromisso FRAND
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perderia utilidade pratica no Brasil e o titular poderia exercer, em ambito nacional, justamente
o poder de bloqueio que se comprometeu a limitar perante a organizagdo de padroniza¢ao. Com
isso, a declaragao FRAND, que foi desenhada para conter o exercicio desse poder deixaria de
produzir qualquer efeito e somente no Brasil.

No entanto, a inexisténcia de disciplina especifica nao significa que o ordenamento
permaneca sem resposta para o problema. O direito brasileiro dispde de mecanismos de
integracao justamente para hipdteses em que a lei ndo regula expressamente determinada
situacdo. Nao por acaso, o art. 4° da Lei de Introdugéo as Normas do Direito Brasileiro determina
que, diante da omissao legislativa, o juiz decida conforme a analogia, os costumes e os principios
gerais de direito. Além disso, o direito civil oferece um instrumental geral apto a atribuir sentido
e eficacia a declaragdes de vontade ndo tipificadas pelo legislador, especialmente por meio da
teoria do negdcio juridico, das regras de interpretagdo dos negécios juridicos, da boa-fé objetiva
e da vedagdo ao abuso de direito. Nesse contexto, a auséncia de disciplina especifica sobre SEPs
e compromissos FRAND ndo representa propriamente um vazio normativo, mas remete a
incidéncia dessas categorias gerais do direito privado.

A tese aqui sustentada é que o compromisso FRAND, tal como assumido perante o ETSI,
constitui um negécio juridico vélido segundo o direito brasileiro, cujo contetido se determina
pela interpretagdo conforme a boa-fé e os usos do mercado, e cuja estrutura corresponde a de
uma estipulagdo em favor de terceiro, da qual deriva, para o implementador, o direito de exigir
a negocia¢do em termos justos, razoaveis e nao discriminatdrios.

A declaragdo de essencialidade acompanhada do undertaking de licenciar em termos
FRAND pode ser compreendida como manifestagdio de vontade destinada a produgdo de
efeitos juridicos, pois o titular ndo apenas comunica um fato, mas assume, de forma deliberada,
uma vinculagdo quanto ao exercicio futuro do direito de patente. Nessa perspectiva, é possivel
verificar a presenga dos requisitos de validade previstos no art. 104 do Cédigo Civil.

Quanto ao agente, exige-se capacidade para praticar o ato. Esse requisito se mostra
atendido porque a declaragdo é emitida por sociedade empresaria titular ou controladora dos
direitos sobre a patente, que adere voluntariamente as regras da organizagdo de padronizagdo e
participa conscientemente do procedimento de defini¢ao do padrao.

Quanto ao objeto, o negécio deve ser licito, possivel e determinado ou determinavel.
Também esse requisito parece satisfeito considerando que o compromisso de licenciar patente
declarada essencial em condigdes FRAND ndo encontra vedagdo legal, é juridica e materialmente
exequivel e possui conteido determinavel, ainda que elementos como o valor exato dos royalties
dependam de concretizagdo posterior mediante critérios objetivos extraidos do proprio
compromisso e das condi¢cdes de mercado.

Por fim, exige-se forma prescrita ou nio defesa em lei. O undertaking é formalizado
por escrito conforme exigéncia da politica interna do ETSI, inexistindo no ordenamento
brasileiro qualquer proibi¢ao ou solenidade incompativel com esse modelo declaratério. Assim,
reconhecido o compromisso como negocio juridico valido, passa a incidir o regime geral do
Cédigo Civil aplicavel a categoria, inclusive as regras relativas a interpretagdo dos negdcios
juridicos.

Identificada a natureza negocial da declaragdo, o passo seguinte deixa de ser indagar se o
compromisso produz efeitos e passa a ser determinar quais efeitos produz e qual é o contetido
da obrigacdo assumida pelo titular da patente. E nesse contexto que assume relevo o art. 113
do Cédigo Civil. O dispositivo estabelece que os negdcios juridicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebragdo e, em seu § 1°, II, determina que lhes
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seja atribuido o sentido correspondente aos usos, costumes e praticas de mercado relativos ao
respectivo tipo negocial.

No caso do compromisso FRAND, como a legislagao brasileira nao define o contetudo da
obrigacdo assumida pelo titular da patente declarada essencial, o significado da clausula deve,
portanto, ser reconstruido a partir do ambiente normativo em que ela surge, qual seja, o sistema
de padronizagio técnica e suas praticas consolidadas. E nesse contexto que o compromisso passa
a significar a obrigagdo de negociar e disponibilizar licengas em condi¢des justas, razoaveis
e ndo discriminatdrias, incompativel com recusa arbitraria de contratar ou imposi¢do de
condi¢des incompativeis com os pardmetros reconhecidos naquele setor. O art. 113, § 1°, II, ndo
incorpora automaticamente regras privadas estrangeiras ao ordenamento brasileiro; o que ele
faz é determinar que o contetido do negdcio seja identificado a luz das praticas do mercado a
que pertence.

Da mesma logica decorre a estabilidade do compromisso assumido. A politica do ETSI
qualifica expressamente o undertaking como irrevogavel, mas sua forca obrigacional nao
depende exclusivamente dessa previsao. Uma vez incorporada ao negécio a finalidade econdmica
e regulatéria do compromisso, permitir a adog¢ao ampla do padrao sem eliminar a remuneragao
do titular seria admitir retratagdo posterior o que frustra as expectativas legitimamente criadas
nos participantes do sistema de padronizagdo. A boa-fé objetiva impede que o titular, ap6s obter
a inclusao de sua tecnologia no padrao, volte a exercer de maneira incompativel o poder de
exclusdo cuja limitagdo previamente aceitou ao declarar a patente como essencial.

Definido o conteido do compromisso e reconhecida sua for¢a vinculante, permanece uma
questdo adicional sobre quem esta legitimado a exigir o seu cumprimento. Afinal, o undertaking
¢ assumido perante a organiza¢ao de padroniza¢io, mas sua fungdo econdmica e regulatdria se
projeta sobre os agentes que implementam o padrao (os implementadores). E nesse ponto que se
coloca o terceiro passo da andlise, consistente em identificar a posi¢ao juridica do implementador.

Sustenta-se que o compromisso FRAND se estrutura como estipulacdo em favor de
terceiro, na forma dos arts. 436 a 438 do Codigo Civil. A estrutura é triangular: o titular da
SEP (promitente) assume, perante a organizagdo de padroniza¢ao (estipulante), no contexto da
relagdo de adesdo que com ela mantém, a obrigagdo de licenciar em FRAND em beneficio de
um terceiro (o implementador).

O ponto decisivo esta no paragrafo unico do art. 436, segundo o qual ao terceiro em favor
de quem se estipulou a obrigacdo é permitido exigi-la. Disso resulta que o implementador nao
¢ mero destinatdrio de um beneficio de fato, mas titular de um direito subjetivo de exigir do
titular da patente a negociagdo e a concessdo da licenga em termos FRAND. A circunstancia de
os beneficiarios serem indeterminados no momento da declaragdo nao obsta essa qualificagdo,
pois o que caracteriza a estipulagdo ¢ a aptidao do compromisso para gerar direito em favor de
quem venha a preencher a condi¢do de implementador interessado.

Essa qualificagdo produz consequéncia direta para o litigio envolvendo SEP. O titular de
SEP que busca, perante o Judiciario, impedir o uso da patente por quem se dispoe a pagar
royalties FRAND nao se defronta apenas com a alegagdo de que a essencialidade nao foi
comprovada, mas também com um direito do implementador, oponivel a ele préprio, de ver a
controvérsia resolvida no plano da remuneragio, e nio no plano da exclusio. E essa inversio que
a qualificagdo civil-obrigacional torna possivel.

Se a qualificagdo do compromisso como negdcio juridico e como estipulagdo em favor
de terceiro fornece a fonte da obrigacao, é a boa-fé objetiva que fornece o vetor por meio
do qual o ordenamento brasileiro recepciona e da densidade a essa obrigacdo. A boa-fé
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objetiva desempenha, no direito civil brasileiro, uma triplice funcao, e as trés incidem sobre
o compromisso FRAND.

A primeira é a fun¢ao interpretativa, ja explorada: por for¢a do art. 113, a boa-fé e os
usos do mercado dado sentido ao compromisso, importando para o direito interno o contetido
FRAND. A segunda ¢ a fungdo integrativa, fundada no art. 422, que impde as partes a
observancia da boa-fé na conclusao e na execugdo dos negdcios e que faz nascer, ao lado dos
deveres expressamente pactuados, deveres anexos de lealdade, cooperagio e consideragdo pelos
interesses da contraparte. No contexto FRAND, esses deveres traduzem-se na obrigagdo de
negociar de forma séria e cooperativa, de prestar as informagdes necessarias a formagao do
preco e de ndo frustrar, por expedientes laterais, a finalidade do compromisso. A terceira é a
fungédo de controle, fundada no art. 187, que qualifica como ato ilicito o exercicio de direito que
exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econdmico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.

E na funcio de controle que reside o ponto mais sensivel para o caso brasileiro. O titular
de uma SEP dispoe, em abstrato, do direito de exclusao do art. 42 da LPI. Mas o exercicio
desse direito contra um implementador que se dispde a contratar em termos FRAND excede
manifestamente o fim econdmico e social do direito de patente que é assegurar remuneragao ao
inventor, nao bloquear o acesso a tecnologia que o proprio titular se comprometeu a licenciar.
Configura-se, entdo, abuso de direito na acep¢ao do art. 187: o remédio inibitdrio, em abstrato
disponivel, torna-se indisponivel no caso concreto, porque o seu exercicio contraria a boa-fé e
a fungdo do instituto. A consequéncia ndo é a supressdo do direito do titular a remuneragéo,
pois esse permanece integro e tutelavel pela via indenizatoria, o que se afasta é a pretensao de
exclusdo do uso de terceiros, ndo o direito aos royalties.

Contra essa conclusao seria possivel se opor com apoio no art. 114 do Cédigo Civil, segundo
o qual os negdcios juridicos benéficos e a rentncia interpretam-se estritamente. O argumento
seria de que a declaracdo de essencialidade seria lida como uma rentincia, pelo titular, ao direito
de impedir que terceiros utilizem a patente, e que isso haveria de ser interpretado de modo
restritivo, o que vedaria estendé-la ao ponto de afastar o remédio inibitorio. Em outras palavras,
a regra hermenéutica do art. 114 funcionaria como anteparo contra uma leitura ampliativa da
declaragio FRAND, preservando ao titular a integralidade dos remédios tipicos da patente,
inclusive a pretensao de exclusio.

A objegao, contudo, ndo procede porque parte da premissa equivocada de que ao declarar
a patente como essencial, e assumir compromissos FRAND, o titular estaria renunciando o
direito de autorizar o uso da patente. Esse direito permanece higido e continua sendo protegido,
inclusive pela pretensao indenizatdria, que assegura a remuneragdo pelo uso da patente. A
declaragao de essencialidade nao extingue direitos do titular de patentes SEP, mas limita as
condigdes em que remédios como a tutela inibitdria podem ser exercidos. Em determinadas
circunstancias, e diante de um implementador disposto a licenciar patentes em termos FRAND,
a discussdo desloca-se da exclusdo do uso para a defini¢ao da remuneragao. Por isso, o art. 114
do Cédigo Civil ndo incide, pois ndo ha rentncia a interpretar restritivamente.

Essa conclusao decorre da propria fun¢ao da declaragao de essencialidade de uma patente.
O compromisso FRAND existe para assegurar o acesso ao padrdo tecnoldgico mediante
remuneragao razoavel, justa e ndo-discriminatodria, e ndo para eliminar a protecao conferida
ao titular da patente. Por isso, reconhecer os efeitos juridicos do compromisso FRAND néo
significa afirmar que o titular de uma patente SEP nunca podera obter uma tutela inibitdria,
mas, sim, que a existéncia do compromisso FRAND pode influenciar o modo de exercicio desse
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remédio e justificar que, em determinadas circunstancias, a controvérsia seja resolvida primeiro
no plano de remuneracao e da defini¢do das condigdes da licenca de uso das patentes SEP.

A boa-fé objetiva opera também pela vedagao ao comportamento contraditdrio, conhecida
como venire contra factum proprium. Ela se configura quando uma parte adota conduta que cria
na contraparte a expectativa legitima de que assim continuara a agir (o factum proprium) e, em
seguida, comporta-se de modo incompativel com essa conduta, frustrando a confian¢a gerada.
O encaixe com o compromisso FRAND ocorre porque o titular que declara a essencialidade de
sua patente e se compromete a licencia-la em condigdes justas, razoaveis e nao discriminatoérias
pratica um factum proprium que legitimamente induz o implementador a confiar que
a controvérsia se resolverd no plano do preco. Buscar, depois, ordem judicial que exclua do
mercado o produto do implementador disposto a pagar o valor FRAND constitui exatamente o
comportamento contraditério que a boa-fé veda.

Em sintese, o direito brasileiro recepciona o compromisso FRAND sem necessidade de
regra especifica. A teoria do negdcio juridico fornece-lhe a forma, o art. 113 e os usos do mercado
fornecem-lhe o conteudo, a estipulagdo em favor de terceiro fornece ao implementador a posicao
ativa para exigi-lo e a boa-fé objetiva, nas suas fungdes integrativa e de controle, modela a
execugdo do compromisso e contém o exercicio abusivo ou contraditério do direito de exclusao
pelo titular. A lacuna legislativa, longe de inviabilizar a tutela, é colmatada pelo instrumental
geral do direito privado o que confirma a hipétese de que o ordenamento brasileiro ja dispoe dos
meios para dar eficacia ao compromisso FRAND.

4 Conclusao

Este artigo partiu de uma constatagdo e de uma pergunta; a constatagao ¢ a de que o direito
brasileiro nao dispoe de disciplina legislativa especifica sobre patentes essenciais a padrdes ou
sobre o compromisso FRAND, pois a Lei de Propriedade Industrial ndo distingue a patente
essencial das demais, e o Codigo de Processo Civil ndo considera as particularidades dos litigios
que as envolvem. A pergunta, dai decorrente, é a de saber como o direito civil brasileiro recepciona
e qualifica esse compromisso, formulado no estrangeiro e segundo politicas concebidas para
outros ordenamentos.

A resposta sustentada ao longo do trabalho é a de que a auséncia de regra especifica
ndo significa auséncia de solu¢do, pois o ordenamento brasileiro dispde de instrumental geral
suficiente para conferir eficacia ao compromisso FRAND, e esse instrumental articula-se em
quatro movimentos.

A teoria do negocio juridico fornece a forma, isto é, a declaragdo de essencialidade
acompanhada do undertaking de licenciar em FRAND ¢ manifestagao de vontade que preenche os
requisitos de validade do art. 104 do Cédigo Civil. As regras de interpretagdo fornecem o contetido,
por for¢a do art. 113, § 1°, I, o sentido do compromisso é reconstruido a partir dos usos e praticas
do mercado de padronizagio, de onde se extrai tanto a obrigacao de negociar em condigdes justas,
razoaveis e ndo discriminatdrias quanto o seu carater irrevogavel. A estipulagdo em favor de
terceiro fornece a legitimagao, nos termos do art. 436, paragrafo tnico, o implementador nao é
mero beneficiario de fato, mas titular de um direito subjetivo de exigir a negociagio FRAND. E
a boa-fé objetiva fornece o vetor de controle, nas suas fun¢oes integrativa e de limite ao exercicio
de direitos (arts. 422 e 187), modela a execugdo do compromisso e contém o exercicio abusivo ou
contraditdrio do direito de exclusao, na forma da vedagao ao venire contra factum proprium.
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Confirma-se, assim, a hipdtese de que o ordenamento brasileiro ja dispée dos meios
para dar eficacia ao compromisso FRAND, ainda que por meio de categorias gerais do direito
privado, e ndo de uma disciplina legislativa prépria.

Duas observagdes finais delimitam o alcance dessas conclusdes. A primeira é que o
enquadramento proposto nao exclui a conveniéncia de tratamento legislativo futuro, mas apenas
afirma que, enquanto este nao sobrevém, o intérprete niao esta desamparado, pois conta com
instrumental dogmatico apto a resolver os litigios que ja lhe sdo submetidos. A segunda é que o
recorte aqui adotado foi deliberadamente estreito e limitou-se a qualificagdo civil-obrigacional
do compromisso, deixando de lado tanto a sua dimensao concorrencial quanto a discussao sobre
o acerto de decisdes judiciais que ja tratam sobre FRAND. Esses sao campos que dialogam com
o presente estudo e que reclamam investigacao prdpria, mas que ndo cabem digressoes neste
artigo. O que se procurou demonstrar, e que a andlise autoriza concluir, ¢ mais circunscrito, isto
é, o de que o compromisso FRAND, embora estranho a letra da lei brasileira, ndo é estranho
ao seu sistema, que o recepciona e lhe confere eficacia pelas categorias gerais do direito privado.
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