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Patentes essenciais e o direito de exclusividade:
a inadequacdo da tutela inibitéria

Standard-Essential Patents and Exclusivity Rights:
Injunctive Relief as an Inappropriate Remedy

Pedro Frankovsky Barroso', Ana Cristina Muller*

Resumo

O artigo defende que a tutela inibitéria, embora tradicionalmente considerada como o principal
instrumento de protecao das patentes, revela-se inadequada nos litigios envolvendo patentes
essenciais a padrdes tecnologicos (SEPs). Defende-se que a incorporagdo da tecnologia a um
padrao elimina a exclusividade fatica da exploragdo da invengdo, substituindo a logica de
exclusao pela de licenciamento em condi¢bes justas, razoaveis e nao discriminatérias (FRAND).
A partir de uma interpretacdo da Constitui¢do Federal, da Lei de Propriedade Industrial e do
Direito da Concorréncia, argumenta-se que a protecao das SEPs deve privilegiar mecanismos
indenizatorios e remuneratodrios, em vez de medidas judiciais capazes de excluir implementadores
do mercado. O estudo examina a natureza juridica das SEPs e a finalidade da tutela inibitéria no
processo civil brasileiro. Conclui que a tutela especifica mais adequada consiste em assegurar
royalties FRAND e a tutela ressarcitdria, preservando simultaneamente a propriedade industrial,
a concorréncia, a interoperabilidade e o desenvolvimento tecnolégico.

Palavras-chave: Propriedade industrial; Patentes essenciais (SEPs); FRAND; constitui¢do;
concorréncia; royalties; tutela inibitoria.

Abstract

Thisarticleargues thatinjunctive relief, although traditionally regarded as the primary mechanism
for protecting patents, is ill-suited to disputes involving standard-essential patents (SEPs). It
contends that the incorporation of a technology into a technical standard eliminates the de facto
exclusivity of exploiting the invention, replacing the logic of exclusion with one of licensing on
fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) terms. Based on an interpretation of the
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Brazilian Federal Constitution, the Brazilian Industrial Property Law, and Competition Law, the
article argues that the protection of SEPs should prioritize compensatory and remuneration-based
remedies rather than judicial measures capable of excluding implementers from the market. The
study examines the legal nature of SEPs and the purpose of injunctive relief under Brazilian civil
procedure. It concludes that the most appropriate form of specific relief is to ensure the payment of
FRAND royalties, together with compensatory remedies, thereby preserving industrial property
rights, competition, interoperability, and technological development.

Keywords: Industrial property; Standard-essential patents (SEPs); FRAND; Constitution;
Competition law; Royalties; Injunctive relief.

1 Introducao

Em artigo publicado sobre o tema das patentes essenciais a padrdes tecnolégicos (SEPs),
um dos autores deste estudo analisou a possibilidade da obtencao de liminares em agdes
fundadas nas referidas patentes, a partir do exame dos requisitos processuais previstos tanto no
art. 209 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), como no art. 300 do Cddigo de Processo Civil,
especialmente o elemento da urgéncia cuja presenca ¢ indispensavel para antecipar a tutela final
requerida. Como ressaltado no referido estudo, “se as prerrogativas dos titulares das patentes
podem sofrer efeitos juridicos relevantes, uma vez constatada a essencialidade do privilégio com
relacdo a implementagao de padrdes técnicos, ndo parece que os pedidos de tutela de urgéncia
fundados em SEPs devem seguir os mesmos requisitos daqueles a serem satisfeitos em casos de
patentes tradicionais, notadamente em decorréncia do fato de que o cumprimento do requisito
do periculum in mora para a concessdo da liminar (art. 300 do CPC) esta umbilicalmente ligado
a preservacao da exclusividade.”

Sucede que a defini¢ao de um padréo técnico e sua consequente adogao por toda a industria
implicam, inevitavelmente, a perda da exclusividade fatica na exploragao da tecnologia pelo titular
da patente essencial. E justamente essa auséncia de exclusividade que afasta a caracterizagdo
da urgéncia, pois eventual prejuizo experimentado pelo titular da patente restringe-se a esfera
patrimonial, sendo plenamente suscetivel de reparagdo pecuniaria. De tal modo, nos litigios
envolvendo patentes essenciais, deveria prevalecer a presuncao de inexisténcia do periculum in
mora em favor do titular do direito patentario, invertendo-se a logica tradicionalmente adotada
nas controvérsias envolvendo direitos de propriedade intelectual.*

O presente artigo parte dessa premissa, mas tem proposito distinto e mais abrangente.
A questdo a ser aqui abordada ndo se limita a possibilidade de concessdo de liminares e a
averiguacao do requisito da urgéncia em casos envolvendo SEPs. O ponto central consiste em
saber se a tutela inibitoria, ainda que definitiva, é um meio adequado de protegdo do direito de
propriedade industrial quando se estd diante de uma patente essencial. A resposta, entendemos,

3. BARROSO, Pedro Frankovsky. Propriedade intelectual: temas relevantes e contemporéneos / organizadores:
Felipe Dannemann Lundgren... [et. al.]. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. Tutelas de Urgéncia e
Patentes Essenciais. p. 193.

4. Tradicionalmente os direitos de propriedade industrial tém na exclusividade a forma mais importante de
protecéo e, por esse motivo, a tutela de urgéncia assume importante papel na protegdo desses direitos. Como
ressalta o prof. Luiz Guilherme Marinoni “aquele que nido pode ter sua marca comercial estampada em
outros produtos, e ndo se contenta com o ressarcimento do dano, nio pode suportar o tempo necessario
para a defini¢do do processo de conhecimento” (MARINONI, Luiz Guilherme. Marca comercial, Direito de
Invento, Direito Autoral etc. Impropriedade do uso das agoes possessorias, cominatéria e cautelar. Cabimento
da agdo inibitéria. In Revista dos Tribunais. Sdo Paulo, n. 768, 1999. p. 27).
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deve ser negativa, pois a tutela inibitoria, ainda que concedida ao final do processo, revela-se
incompativel com a natureza juridica, econdmica e constitucional das patentes essenciais e do
direito da propriedade intelectual.

2 O direito de propriedade industrial e sua funcao constitucional

A LPI regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial e estabelece que
essa protecao deve considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico
do Pais, conforme seus arts. 1° e 2°, refletindo ditame constitucional previsto no art. 5°, inc.
XXIX da Constituigdo, reconhecida pela doutrina como uma clausula constitucional finalistica
da propriedade industrial, que deve conduzir a interpretacdo e a aplicacdo da legislacao
infraconstitucional.’ Essa formulagdo é fundamental e revela que a propriedade industrial é um
direito de exclusividade que nao ¢ imune a ponderagao juridica. A corroborar tal entendimento,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 5529 se manifestou expressamente a
respeito da clausula finalistica da Constituicao, ao reconhecer que a propriedade intelectual é
um instituto juridico “com finalidade determinada pela Constitui¢ao e que néo se circunscreve
a um direito individual, pois diz respeito a coletividade e ao desenvolvimento do Pais.”

A Ministra Rosa Weber sinalizou em seu voto que a “Constitui¢ao submete a protegdo
patentaria, assim, a satisfacdo de uma finalidade que a justifica. Para ser legitima perante a
ordem constitucional o privilégio temporario concedido ao autor de inven¢ao deve cumprir com
a finalidade de promover o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico (...) “Nessa ordem
de ideias, e sendo o sistema de patentes, como dito, precipuamente um mecanismo de tutela
da concorréncia, sua legitimidade ndo pode ser dissociada da sua finalidade constitucional de
promover o interesse social e o desenvolvimento tecnoldégico e econdémico do pais.”

Ainda nesse contexto, Tauk e Santos também ressaltam que na “perspectiva constitucional,
a propriedade industrial implica restrigao da livre concorréncia (CF, art. 170, inc IV), ao conferir
direito de exclusividade de exploragao ao titular. Ao mesmo tempo, extrai-se do art. 5°, inc XXIX,
anecessidade de que a patente atenda a sua funcao social, deixando claro a aplicagao, em relagao
a patente, da clausula geral do art. 5°, XXIII do texto constitucional (‘a propriedade atenderd a
sua funcio social’). E por isso que o privilégio deve trazer mais beneficios do que custos sociais.
Assim é que, em situagdes de abuso ou falta de exploragio efetivamente comprovados (LPI, art.
68), a patente evidentemente nao esta cumprindo sua fungéo, dai a previsdo legal autorizando a
licenga temporariamente.”™

Interessa notar que enquanto diversos direitos fundamentais tiveram seu conteudo
progressivamente conformado pela evolugao da doutrina e da jurisprudéncia constitucional, a
propriedade industrial ja foi concebida pelo proprio constituinte como um direito funcionalizado.
Constata-se, pois, que a Constitui¢do ndo apenas assegura sua existéncia, mas também explicita
afinalidade que justifica sua prote¢ao. Enquanto o art. 5°, XXII apenas determina que é garantido
o direito de propriedade, o art. 5°, XXIX estabelece expressamente que sera concedido privilégio
temporario “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do

5. BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, disponivel em https://www.
dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedade-intelectual.pdf

6. STF, ADI n° 5529, trecho da ementa do Acérdéo.

7. STF, ADI n° 5529, trecho da Ministra Rosa Weber.

8. TAUK, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Aratjo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. 2. ed. Sdo
Paulo: Juspodivm. p. 246.
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Pais.” A redacdo ndo apenas cria um direito, ela informa ao intérprete o motivo pelo qual esse
direito existe.

Dai decorre uma consequéncia hermenéutica relevante: o intérprete ndo tem apenas a
possibilidade de interpretar teleologicamente a propriedade industrial, ele tem um dever
constitucional de fazé-lo. Deste modo, toda discussao sobre o alcance do direito de exclusividade,
os limites do exercicio desse direito e a adequagao das tutelas jurisdicionais deve ser conduzida a
luz dessa finalidade expressamente estabelecida pela Constituigao.

3 Os direitos conferidos pela lei ao titular da patente

Oart.42 daLPI confereao titular da patente o direito deimpedir a exploragdo nao autorizada
por terceiros, enquanto o art. 44 prevé indenizagao pela exploragao indevida do objeto patenteado,
permitindo-se constatar que a estrutura da lei combina tutela excludente e tutela reparatoria. O
sistema ndo reduz a protecdo patentaria a proibicao de uso, ele também reconhece que a violagao
pode ser convertida em perdas e danos, remuneragdo e recomposi¢ao patrimonial. Esse é o caso,
por exemplo, da possibilidade de indenizagao ao titular da patente pelo periodo de uso indevido
anterior a concessao (§3° do art. 44 da LPI). Ou seja, antes da concessao do privilégio, ainda que
a vigéncia da patente seja contada da data do deposito (art. 40 da LPI), o titular ndo goza do seu
direito de exclusividade, mas tdo somente do direito de obter remuneracao.

A lei também contempla outros mecanismos que limitam o exercicio da exclusividade,
como, por exemplo as hipdteses de licenca compulsdria. O art. 68 e seguintes da LPI autorizam
a intervencao estatal em hipoteses especificas, como o abuso dos direitos de patente, o abuso de
poder econdmico reconhecido nos termos da legislagao concorrencial, a auséncia de exploragao
da invencdo em territdrio nacional, a exploracgdo insuficiente para atender as necessidades do
mercado ou, ainda, em situagdes de interesse publico ou emergéncia nacional. Em todas essas
hipéteses, a lei preserva a validade e a titularidade da patente, mas limita o exercicio de sua
exclusividade, permitindo que terceiros explorem a invengdo mediante remunera¢ao adequada
ao titular.’

Esse regime evidencia que a ordem juridica brasileira ndo trata a exclusividade patentdria
como um fim em si mesmo, mas como um instrumento funcionalizado a realizacao dos
objetivos que justificam sua existéncia. Sempre que o exercicio exclusivo deixar de promover
a difusdo da inovagéo, o abastecimento do mercado, a livre concorréncia ou outros interesses
constitucionalmente relevantes, a propria legislacao prevé mecanismos corretivos destinados a
compatibilizar o direito privado do titular com o interesse publico.

Esses limites impostos pela lei ndo eliminam a propriedade industrial, mas, ao contrario,
refor¢am sua natureza constitucional, na medida em que a patente existe para promover inova¢ao
e desenvolvimento tecnologico.'” Quando seu exercicio deixa de servir a essa finalidade e passa

9. Vale fazer nova referéncia aos comentarios de Caroline Tauk e Celso Aratjo, que bem anotaram que comete
abuso de direito o titular de uma patente que “manifestamente excede os limites impostos pelo seu fim
econdmico ou social [da patente], pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Cédigo
Civil.” Nesse sentido, prosseguem os autores assinalando serem “indicadores do abuso de direitos patentarios
e, portanto, ensejam eventual intervencdo estatal [a qual ora se requer], o desrespeito aos limites impostos
pelos fins econémicos ou sociais e pela boa-fé, considerada esta de natureza objetiva, impondo deveres de
conduta nos negdcios juridicos.” (ob. cit. p. 248).

10. Como referido pelo Ministro Dias Toffoli em seu voto condutor na citada ADI n° 5529: “a concessdo de
uma patente importa em uma quebra na igualdade de condi¢des dos atores da industria, pois concede
a um ou a alguns deles a exclusividade temporaria na exploragdo economica de determinado invento e,
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a criar bloqueios artificiais, extragdo oportunista de renda ou restri¢gdes incompativeis com a
concorréncia, o direito deve calibrar o remédio juridico.

4 A especificidade das patentes essenciais

Uma patente essencial distingue-se de uma patente comum porque a tecnologia
por ela protegida foi incorporada a um padrdo técnico adotado por determinado setor. A
consequéncia pratica é que a exploracao da tecnologia patenteada deixa de ser apenas uma
alternativa entre outras solucdes disponiveis e passa a ser necessaria para que produtos ou
servi¢os sejam compativeis com o padrao. Em mercados dependentes de interoperabilidade,
como telecomunicagoes, internet das coisas, conectividade, semicondutores e determinadas
tecnologias digitais, a conformidade com o padrdo pode ser condigdo comercial indispensavel
para a participacdo efetiva no mercado.

Essa caracteristica altera significativamente a fun¢do econdmica e constitucional da
patente. Em regra, uma patente confere ao seu titular o direito de excluir terceiros da exploragao
da invencao, dentro dos limites legais. No caso das SEPs, porém, esse direito de exclusao incide
sobre uma tecnologia que, uma vez padronizada, se torna necessaria para todos os agentes
que pretendam fabricar ou comercializar produtos compativeis com o padréo. Por isso, a SEP
ndo representa apenas um ativo de propriedade intelectual individualmente apropriavel, mas
também um elemento de infraestrutura tecnoldgica coletiva, cuja utilizagdo condiciona o acesso
de terceiros ao mercado padronizado.'*?

Em mercados padronizados, a adogdo coletiva de um padrao gera beneficios relevantes,
permite a interoperabilidade entre produtos e sistemas, reduz custos de transagao, evita
fragmentacéo tecnoldgica, facilita economias de escala e potencializa efeitos de rede.” Contudo,
a mesma dinamica que produz esses beneficios pode também conferir ao titular da tecnologia
incorporada ao padrao uma posigao estratégica desproporcional apds a padronizagao.

Antes da escolha do padrao, diferentes tecnologias podem competir entre si para resolver
o mesmo problema técnico. Nesse momento, o poder de barganha do titular da patente é
limitado pela existéncia de alternativas. Apds a adogdo do padrio, entretanto, a substituicao
da tecnologia padronizada pode tornar-se tecnicamente dificil, economicamente custosa

consequentemente, a capacidade de estipular precos e auferir os lucros correspondentes livres da pressdo dos
concorrentes. Trata-se, todavia, de um privilégio excepcional constitucionalmente garantido e plenamente
justificavel, diante da fun¢éo que exerce no incentivo a inovagio e ao desenvolvimento tecnoldgico, conforme
ja mencionado.”

11. Isabela Brockelmann Faria defende, em estudo sobre o tema, a necessidade de tratamento das SEPs a luz da
doutrina concorrencial das essential facilities. (FARIA, Isabela Brockelmann. Consideragdes sobre essential
facilities e standard essential patents nas guerras de patentes. Revista de Defesa da Concorréncia. vol. 2, n° 1,
2014).

12. O Conselho Administrativo de Defesa Econdmica ja tratou do tema em publicagdo especifica sobre
patentes essenciais, examinando o papel dos compromissos FRAND na mitigacao de falhas de mercado
associadas a padronizacgdo. Esse enquadramento é relevante porque evidencia que as SEPs ocupam uma
zona de intersegdo entre propriedade intelectual, contratos, regulagdo privada de padrdes técnicos e direito
concorrencial. (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA. Contribui¢ées do CADE
sobre patentes essenciais. Brasilia: CADE, 2025. Disponivel em: https://cdn.cade.gov. br/Portal/centrais-de-
conteudo/publicacoes/contribuicoes-do-cade/Contribuicoes-do-Cade-Patentes-Essenciais.pdf.).

13. LEMLEY, Mark A., Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations (April 1, 2002). 90
California Law Review 1889 (2002), UC Berkeley Public Law Research Paper No. 84, Disponivel em SSRN:
https://ssrn.com/abstract=310122 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.310122 p. 1896-1897.
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ou comercialmente inviavel, sobretudo quando fabricantes, fornecedores e consumidores
ja realizaram investimentos especificos para aderir ao padrao. Esse fenomeno é usualmente
descrito como lock-in tecnolédgico.™

E nesse contexto que se compreende a relevancia do compromisso FRAND, assumido pelo
titular da SEP de licenciar a tecnologia em termos justos, razoaveis e ndo discriminatérios. Em
muitos processos de padronizagdo, o participante que declara possuir patente potencialmente
essencial ao padrao deve informar essa circunstancia a organizagao de padronizagao e, em regra,
declarar sua disposigao de licenciar a patente em condigdes FRAND. A l6gica desse compromisso
consiste em conciliar dois objetivos complementares: assegurar a adequada remuneragdo do
titular da tecnologia incorporada ao padrao e impedir que a posi¢do estratégica adquirida
pela patente em decorréncia da padronizagdo seja explorada para excluir implementadores do
mercado ou impor condigdes de licenciamento incompativeis com o compromisso FRAND.

O compromisso FRAND, portanto, nao elimina o direito de patente. O titular continua
tendo direito a remuneragdo adequada pela utilizagdo de sua tecnologia, mas esse direito deve
ser exercido de modo compativel com a fun¢do do padrao e com a confian¢a gerada perante a
organizagao de padronizagao e os implementadores.

Importa observar que a auséncia de transparéncia no processo de padronizagdo pode
gerar outro problema conhecido como patent ambush.”®> Fendomeno que ocorre quando um
agente deixa de revelar oportunamente a existéncia de patente ou pedido de patente relevante
para o padrao, permite que o setor adote um padrao que incorpora sua tecnologia e, somente
depois de consolidado o lock-in, passa a exigir royalties elevados, buscar medidas de exclusao
ou impor condigdes que nao teriam sido aceitas caso a informagao tivesse sido revelada antes da
adogdo do padrao. O problema concorrencial do patent ambush nao esta na mera titularidade
da patente, mas na combinagdo entre ocultacdo estratégica, criagdo de dependéncia setorial e
exploragdo posterior do poder de mercado decorrente da padronizagao.

Além do patent ambush, a literatura e a pratica concorrencial identificam dois riscos
classicos associados as SEPs: o hold-up e o hold-out.® O hold-up ocorre quando o titular da
patente essencial se vale da posi¢ao adquirida apds a padronizagao para exigir royalties excessivos,
condicionar licencas a obrigagdes desproporcionais, discriminar implementadores ou ameagar
exclusio do mercado de forma incompativel com o compromisso FRAND. A preocupacgiao
central reside no fato de que o titular capture ndo apenas o valor intrinseco da tecnologia
patenteada, mas também o valor criado pela prépria padronizagdo e pelos investimentos
especificos realizados por terceiros para implementar o padrao.

O hold-out, por outro lado, descreve a conduta do implementador que utiliza a tecnologia
essencial sem licenga, posterga negociagdes, recusa-se a apresentar contrapropostas razoaveis

14. Como ressaltam Chryssoula Pentheroudakis e Justus A. Baron: “Standard development is however a
process taking place over time, involving multiple irreversible choices and costly investments. In particular,
the “lock-in” of a standard into a particular design choice (e.g., the release of a standard version or the
“freeze” date of a new standard under development) is preceded by earlier decisions in the SSO (e.g., the
approval of a work item initiating the work on the development of a new feature of a standard), and many
patented features result from R&D efforts carried out after such earlier decisions.” (PENTHEROUDAKIS,
Chryssoula; BARON, Justus A. Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of
Cases. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. JRC Science for Policy Report, EUR
28302 EN. p. 127. Disponivel em: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC104068

15. ABRAMSON, Brian Dean. The Patent Ambush: Misuse or Caveat Emptor?, IDEA: The Intellectual Property
Law Review, Vol. 51, No. 1, 2011, pp. 71-109 Disponivel em: https://ipmall.info/sites/default/files/hosted_
resources/IDEA/idea-vol51-nol-abramson.pdf

16. SHAPIRO, Carl. Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties. American Law and Economics Review, Vol. 12,
No. 2 (Fall 2010), pp. 280-318. Disponivel em https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/royalties.pdf
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ou busca se beneficiar da dificuldade pratica de exercicio do direito patentario enfrentada pelo
titular da SEP. Nessa hipotese, o risco é que o compromisso FRAND seja utilizado de forma
oportunista pelo implementador como justificativa para atrasar ou evitar o pagamento de
royalties devidos.

A existéncia simultanea desses riscos demonstra que a solu¢do juridica nao pode partir
de presungdes automaticas em favor de uma das partes. Nao se deve presumir que todo titular
de SEP age de maneira abusiva, nem que todo implementador é um infrator oportunista. A
tutela juridica adequada deve preservar os incentivos a inovagdo e a difusdo tecnoldgica, sem
permitir que a posicdo estratégica decorrente da essencialidade decorrente da padronizagao
seja convertida em instrumento de exclusao de determinado agente do mercado, discriminacgao
entre implementadores ou apropriacio abusiva de valor.

5 Tutela inibitdria e sua fun¢ao no processo civil

No direito brasileiro, a construcao teérica da tutela inibitéria ganhou corpo sobretudo a
partir dos estudos do ja referido processualista Luiz Guilherme Marinoni, que sistematizou a
categoria ao demonstrar que o direito processual civil precisava disponibilizar instrumentos
adequados a prevencdo do ilicito, e ndo apenas a reparagdo do dano. O Cddigo de Processo
Civil de 2015 consolidou essa orientagdo ao disciplinar, de forma ampla, a tutela das obrigac¢oes
de fazer e ndo fazer e a concessdo de provimentos mandamentais capazes de impedir a pratica
de atos ilicitos, conferindo ao juiz poderes para determinar medidas necessarias e adequadas a
efetivagdo da tutela especifica.”

No processo civil brasileiro, a tutela especifica das obrigagdes de fazer, nao fazer e entregar
coisa encontra base no art. 497 do Cddigo de Processo Civil, que autoriza o juiz a conceder
tutela especifica ou determinar providéncias que assegurem resultado pratico equivalente. A
tutela inibitéria tem, nesse quadro, uma fun¢ao preventiva: impedir a pratica, continuagao ou
repeticdo de um ilicito. Trata-se, portanto, de uma modalidade de tutela jurisdicional voltada a
prevencgao do ilicito, isto é, a protecdo de direitos antes que a violagdo se consume ou, quando
ja iniciada, antes que se repita ou continue. Sua esséncia reside, portanto, na ideia de que o
ordenamento juridico deve oferecer mecanismos capazes de impedir a pratica, a reiteragcdo ou
a continuacgdo de atos contrarios ao direito, em vez de relegar o titular do direito ameagado
exclusivamente a reparagdo posterior em perdas e danos.

Do ponto de vista dogmatico, a tutela inibitoria se distingue da tutela ressarcitéria por nao
exigir a demonstra¢do de dano nem de culpa. Basta ao autor demonstrar a ameaga de violacao
ao direito - ou seja, a probabilidade de pratica, repeti¢ao ou continuagao do ato ilicito - para
que o provimento jurisdicional possa ser concedido. Essa distingdo é fundamental porque
desvincula a prote¢ao jurisdicional da légica patrimonialista, reconhecendo que ha situagoes
em que a conversdo do direito em equivalente pecunidrio ¢ insuficiente ou mesmo impossivel.

Ao comentarem o antigo art. 461 do antigo cédigo de processo civil, que introduziu a
tutela inibitdria no sistema processual brasileiro, Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim ressaltaram que a tutela especifica “abarca a prote¢do de direitos nao patrimoniais,
proporcionando uma protegdo in natura, ofertando por esse meio processual situagdo muito mais
vantajosa do que se fossem, apenas, protegidos pecuniariamente. Assim, as técnicas de tutela

Tribunais, 2019.
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diferenciada se encontram relacionadas com o bem da vida buscado por meio do processo. Em
fungdo dos bens juridicos envolvidos, que demandam protecgdo peculiar, desenvolvem-se técnicas
diferenciadas.” Prosseguem os autores ressaltando que determinados direitos apenas “podem
ser adequadamente tutelados por meio da agdo inibitéria. Com o advento da Lei n° 8.952/94, foi
introduzida, entre nos, a regra geral do cumprimento especifico das obrigagdes de fazer e de nao
fazer, dispondo o juiz de instrumentos altamente eficazes de cunho mandamental.” E arrematam
que o “dispositivo que reflete o espirito do legislador reformista de prestigiar a efetividade das
decisdes judiciais, no sentido de efetivamente proporcionarem ao autor - credor da obrigagao de
fazer, nao fazer, ou receber coisa - que obtenha, precisamente, o que foi contratado.”*®

Esse, portanto, é o cerne do fundamento que levou a concepgdo da tutela inibitoria,
resguardar situagdo juridica que o ressarcimento meramente pecunidrio ndo seria capaz de
fazé-lo. Sobre a questdo, Marinoni alerta que a “a¢do inibitdria é consequéncia necessaria do
novo perfil do Estado e das novas situagdes de direito substancial.” Segundo o processualista, a
tutela inibitdria “tem relagdo com as novas regras juridicas, de contetido preventivo, bem como
com a necessidade de se conferir verdadeira tutela preventiva aos direitos, especialmente aos de
conteudo ndo-patrimonial.”® Vé-se, pois, que a caracteristica principal da inibi¢do do ilicito é a
impossibilidade da tutela ressarcitdria ser efetiva e o proposito de a jurisdi¢ao atuar no sentido
de que ¢é necessario adotar providéncias que assegurem o resultado pratico da agdo judicial
equivalente ao adimplemento do devedor.

Nesse contexto, aimportancia da tutela inibitéria no ordenamento juridico contemporaneo
¢ inegavel, sobretudo no direito da propriedade intelectual. Ela representa a concretizagdo do
direito fundamental a tutela jurisdicional efetiva, na medida em que garante ao jurisdicionado
um instrumento processual capaz de proteger seus direitos de forma tempestiva e adequada.
Sem a possibilidade de obter uma ordem judicial que impedisse a pratica do ilicito, o titular
de um direito ficaria dependente de uma reparacgéo ulterior que, em muitos casos, jamais seria
capaz de restituir integralmente o bem juridico lesado.

Em matéria patentaria, portanto, a tutela inibitéria pode ser um instrumento legitimo. Se
um terceiro explora indevidamente uma patente comum, a ordem de abstenc¢do pode e deve ser
necessaria para preservar a exclusividade, eis que a clausula finalistica da constituicdo promete
justamente ao inventor a exclusividade por um periodo de tempo.

Ocorre, todavia, que essa logica se altera no contexto de disputas de patentes essenciais
a padroes tecnoldgicos, especialmente quando vinculadas a compromissos FRAND. Afinal, a
fun¢do economica da patente tende a ser a remuneragao pelo uso disseminado da tecnologia
padronizada, e ndo a exclusdo seletiva de implementadores do mercado. A concessdo de uma
ordem inibitdria, nesses casos, pode transformar o poder de exclusividade em poder de bloqueio
sobre todo um mercado dependente do padrdo, sem contar que a providéncia que assegure
o resultado pratico equivalente ao adimplemento do devedor ¢ justamente o pagamento pela
licenga e nao a exclusao.

A inadequagdo da tutela inibitdria decorre, portanto, de sua falta de correspondéncia com
o dano que se busca evitar. O dano do titular de SEP, em regra, é patrimonial e plenamente

18. ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentdrios ao Cédigo de Processo Civil. Rio
de Janeiro: GZ Editora, 2012. p. 640-641.

19. MARINONTI, Luiz Guilherme. Tutela inibitoria e tutela de remogéo de ilicito.7. ed. Sio Paulo: Revista dos
Tribunais, 2019, p.54. Na mesma linha o Professor Humberto Theodoro ensina que “A nog¢do mais antiga
da jurisdigdo a focalizava como veiculo de reparacdo das lesdes causadas aos direitos subjetivos. A func¢éo
tipica do processo seria a de restaurar os direitos violados. O certo, porém, é que a jurisdigdo nao cabe apenas
reparar o malfeito. Cumpre-lhe, igualmente, impedir que o mal ameagado se consume” (THEODORO
JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. v. 3.)
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mensuravel: auséncia de pagamento ou pagamento insuficiente de royalties. Esse dano, na
verdade, apenas pode ser reparado através do pagamento de royalties atrasados.

6 A tutela inibitoria como meio inadequado
para a protecao de SEPs

Curioso notar que em estudo recente sobre o tema das patentes essenciais a padroes
tecnoldgicos, Marinoni sustenta que o ordenamento juridico brasileiro ndo distingue, para
fins de tutela inibitéria, as patentes essenciais das demais patentes, de modo que haveria
“inequivoca preferéncia constitucional e legal pela tutela inibitdria contra o ilicito em face da
tutela ressarcitdria pelo equivalente” também nesses casos. Essa posi¢ao, contudo, nao parece
levar em consideragdo as especificidades das patentes e a realidade do mundo dos fatos. Nesse
contexto, a critica a essa posicao pode ser construida a partir da prépria premissa que o autor
adota para justificar tal preferéncia constitucional pela tutela inibitdria: a ideia de que a jurisdigéo
deve dar ao titular do direito “aquilo, tudo aquilo e exatamente aquilo” a que ele tem direito.

Ocorre que essa formula, extraida da doutrina de Chiovenda e amplamente difundida
por Marinoni, pressupde que o conteudo do direito tutelado seja compativel, do ponto de vista
fatico e econdmico, com a forma de tutela conferida. Dessa forma, quando se trata de patentes
essenciais, a propria definicdo do padrao técnico e sua incorporagao universal pela industria
retiram do titular a exclusividade fatica sobre a exploragdo da tecnologia, de modo que aquilo
que o titular “tem direito” ja ndo corresponde ao uso exclusivo e excludente da invengdo, mas sim
a percep¢ao de uma remuneracao justa (FRAND) pela sua utilizagdo por terceiros. Se o proprio
objeto do direito se transforma diante da essencialidade, a tutela inibitdria, concebida para
restabelecer a integridade da exclusividade, deixa de ser o instrumento que confere “exatamente
aquilo” a que o titular faz jus, passando a ser um mecanismo que lhe concede mais do que o
sistema deveria lhe assegurar.

A afirmagdo de Marinoni de que o ordenamento juridico brasileiro ndo distingue, para
fins de tutela inibitoria, entre patentes essenciais e patentes comuns é correta em um plano
estritamente positivo-formal, mas insuficiente em um plano funcional. A auséncia de regra
expressa que diferencie os regimes de tutela ndo significa que a essencialidade seja juridicamente
irrelevante, mas apenas que o legislador ndo anteviu a hipdtese especifica de patentes cuja
exploragdo se torna, por definigdo, obrigatdria e universal.

A LPI vigente foi promulgada ha trinta anos, de modo que os contornos faticos que
inspiraram o legislador quando de sua reda¢do, em maior ou menor medida, ja se descolam da
realidade atual. A época, o legislador ndo poderia prever todo o imbréglio que se percebe em
escala internacional e que é relacionado as patentes inseridas em padrdes tecnologicos. Nada
obstante, sua mens legis é muito clara no sentido de que a aplica¢do do art. 42 daquele mesmo
diploma néo é irrestrita. Ha hipdteses em que terceiros podem fazer uso de uma tecnologia
patenteada mesmo nao havendo o consentimento de seu titular.”!

20. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitoria e patente industrial (Parecer). Revista de Direito Civil
Contemporaneo. vol. 39. ano 11. p. 361-377. Sdo Paulo: Ed. RT, abr./jun. 2024. Disponivel em: http://
revistadostribunais.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=DTR-2024-9540.

21. O balanceamento de interesses que rege o direito patentdrio nio se manifesta apenas no art. 43 da LPL
Como ja referido, o art. 68 ¢é outra expressao relevante da funcionaliza¢do constitucional da propriedade
industrial, ao sujeitar o titular da patente a licenga compulsdria caso este exerga os direitos dela decorrentes
de forma abusiva ou, por meio dela, pratique abuso de poder econémico, comprovado nos termos da lei, por
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Nesse sentido, a lacuna deve ser preenchida nao pela aplicagao mecanica do regime geral,
mas pela interpretagao sistematica que leve em conta a légica antitruste e regulatoria sobre a qual
se assenta o proprio conceito de SEP. Nao se pode olvidar que a declaragdo de essencialidade e
o compromisso FRAND assumido perante o 6rgao de padronizagdo (SSO) constituem, em si,
uma autolimita¢ao voluntaria do exercicio do direito de exclusdo, que é o nuicleo defendido pela
tutela inibitdria. Ignorar essa autolimitagao e tratar a patente essencial como qualquer outra
patente equivale a desconsiderar o fato juridico que a distingue.

O argumento central da critica reside, contudo, na incompatibilidade entre a natureza
da tutela inibitéria e a natureza econdmica do dano potencial nos litigios envolvendo SEPs.
Marinoni sustenta que a tutela inibitéria prescinde da demonstra¢ao do dano e do elemento
subjetivo, servindo unicamente para impedir a pratica, a continuagdo ou a repeti¢do do ilicito.
Essa caracteristica, adequada a generalidade dos direitos de propriedade intelectual, deixa de
se justificar quando o prejuizo do titular da SEP é, por defini¢do, inteiramente patrimonial e
mensuravel. Se a tutela ressarcitéria é plenamente capaz de recompor o patriménio do titular
por meio do pagamento de royalties FRAND, a premissa da qual Marinoni parte para preferir
a tutela inibitoria, de que a tutela ressarcitoria tende a ser inefetiva diante de certos ilicitos,
simplesmente ndo se verifica no contexto das SEPs. A tutela inibitdria, nesse cenario, deixa de
proteger contra um dano irreparavel e passa a operar como instrumento de coer¢do comercial,
permitindo ao titular da SEP obter, por meio de uma medida judicial dréstica, uma vantagem
negocial (hold-up) desproporcional ao valor real da tecnologia licenciada.

Ora, se a tutela inibitdria existe para conferir ao titular “aquilo, tudo aquilo e exatamente
aquilo” a que tem direito, a tutela inibitoria, na verdade, concede-lhe mais do que o sistema
reserva ao titular da patente. No especifico universo das patentes essenciais, a preferéncia
constitucional e legal pela tutela inibitéria cede espago a uma solugao hibrida ou puramente
ressarcitoria, sob pena de transformar o processo judicial em instrumento de captura de valor
negocial estranho a fungdo constitucional da patente, que é fomentar a inovagdo e nao travar a
concorréncia em mercados regidos por padrdes técnicos compartilhados.

Soma-se a isso o fato de que uma ordem que proibe a venda de produtos compativeis
com determinado padrdo pode gerar impacto econémico muito superior ao valor efetivamente
controvertido de royalties. Se a disputa real ¢ sobre a taxa FRAND aplicavel, o bloqueio integral
da atividade do implementador funciona como san¢ao excessiva e como mecanismo de pressao
negocial. A medida deixa de proteger a patente e passa a alterar artificialmente o equilibrio da
negociagao.

A inadequacgao da tutela inibitéria também ¢é respaldada através de uma interpretagdo
sistematica do ordenamento, sobretudo a luz: i) da Constituigdo Federal, que como visto concebe
um direito de propriedade industrial funcionalizado e condicionado a realizagdo do interesse social
e ao desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais; e ii) também no plano infraconstitucional,
especificamente a Lei n° 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia
e orienta a repressdo as infragdes contra a ordem econdmica pelos principios da liberdade de
iniciativa, livre concorréncia, fungéo social da propriedade, defesa dos consumidores e repressao
ao abuso do poder econdmico. Com efeito, em mercados de tecnologia padronizada, o uso de
medidas inibitorias pode afetar ndo apenas as partes, mas a dindmica competitiva do setor.

decisdo administrativa ou judicial. O art. 70 da LPI, por sua vez, impde o licenciamento compulsério nas
hipdteses de dependéncia entre patentes, quando a exploragdo de uma patente pressupde, necessariamente,
o uso de outra. Trata-se de hipdtese, inclusive, com potencial aplicagdo direta a padrdes tecnoldgicos, nos
quais a interoperabilidade entre solu¢des protegidas por diferentes titulares frequentemente cria relacdes de
dependéncia técnica entre as patentes envolvidas.
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Vale fazer referéncia, nesse contexto, a decisdo proferida pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econémica (CADE) no caso Motorola/Lenovo vs. Ericsson.?> Como anota o CADE
na decisdo, “a empresa detentora de uma patente essencial a um padrao tem a obrigacao de
licenciar a sua patente em termos claros e nao discriminatorios. Eventual recusa de licenciar tal
patente pode ser considerada como uma infra¢do a ordem economica”. Especificamente sobre
os impactos na coletividade o CADE registra na referida decisdo que “a restricao ao uso da
patente essencial relacionada a tecnologia 5G nao afeta apenas a recorrente, mas também pode
gerar impactos negativos diretos sobre os consumidores e sobre o ambiente concorrencial. No
contexto do direito concorrencial, a negativa, ou o bloqueio de acesso a patentes essenciais,
pode configurar abuso de posi¢ao dominante, especialmente quando inviabiliza a atuagao
de concorrentes no mercado, distorcendo a livre concorréncia e criando barreiras artificiais a
entrada de novas empresas.”

Ainda no contexto relativo a possibilidade de concessdo de remédio mais adequado a
protecao do direito do que necessariamente a exclusao do mercado, vale fazer referéncia ao caso
julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 2006, eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,** no
qual ficou decidido que nas agdes de patente o titular deve satisfazer o mesmo teste tradicional
aplicavel a qualquer pedido de tutela inibitéria (permanent injunction). Nesse caso, a empresa
MercExchange era titular de uma patente relacionada a um método de comércio eletronico
e havia negociado com o eBay uma licenga, mas as negociagdes fracassaram. Em seguida,
processou o eBay por infracdo de patente, e a corte concluiu que a patente era valida, que havia
infracdo e que a MercExchange tinha direito a indenizagao por perdas e danos. No entanto, a
questdo que passou a ser objeto de discussao era justamente se a MercExchange teria direito a
uma permanent injunction (uma tutela inibitdria), proibindo o eBay de utilizar a tecnologia.

A Corte concluiu que ndo existiria direito automatico a injunction apenas em razao da
constatagao de infracdo de patente, afastando a presuncdo de dano irreparavel que até entao
prevalecia na jurisprudéncia. Em vez disso, fixou que o autor deveria satisfazer os quatro
requisitos tradicionais de equidade (traditional four-factor test) para a concessao de tutela
inibitéria, comprovando que: (i) sofreu um dano irreparavel; (ii) a indenizacdo pecuniaria é
insuficiente para compensar esse dano; (iii) o balango dos prejuizos entre as partes favorece a
concessao da injunction; e (iv) a tutela nao prejudica o interesse publico.

Apesar de o referido litigio ndo envolver patentes essenciais, a decisio impactou a
jurisprudéncia americana, sobretudo nos casos em que se tem um cenario de licenciamento
de patentes, como ¢ o caso de toda e qualquer patente essencial.** A decisdo da Suprema Corte,
portanto, tornou-se um precedente central para a construgdo do entendimento de que o remédio
primario em litigios envolvendo patentes essenciais deve ser a indeniza¢ao pecunidria, e ndo a
tutela inibitdria.

22. CADE, Recurso Voluntario n° 08700.010219/2024-17.

23. SEAMAN, Christopher B., Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study,
publ. IOWA LAW REVIEW, Vol. 101:1949 disponivel em: https://ilr.law.uiowa.edu/sites/ilr.law.uiowa.edu/
files/2023-02/ILR-101-5-Seaman.pdf

24. Como destaca Seaman: “Although patentees as a whole appear to enjoy a relatively high success rate in
obtaining injunctive relief following eBay, prior commentators have noted that patent holders who primarily
engage in licensing and litigation— commonly referred to as PAEs—are much less successful. For instance,
Chien and Lemley found that through August 2011, district courts granted injunctions to PAEs only 26%
of the time—and only 7% of cases where the injunction request was contested by the infringer. Similarly,
a report by the Federal Trade Commission found that “non-practicing patentees have been less likely than
practicing patentees to receive injunctions.” Many of these decisions relied on the reasoning in Justice
Kennedy’s concurrence suggesting that patent holders who do not practice their patents generally should not
receive an injunction because it would give them “undue leverage” in licensing negotiations. (ob. cit, p. 1969)
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Importante destacar que a negativa a concessdo de tutelas inibitérias ndo enfraquece
o direito patentario, eis que a protecdo conferida por uma patente essencial necessariamente
nao se reduz a possibilidade de exclusao de terceiros do mercado. A protecdo pode ocorrer
por royalties, indeniza¢do, garantias, juros, correcdo monetaria, multas, prestacdo de contas
e medidas coercitivas proporcionais. Em SEPs, a fun¢do econdmica da patente é unicamente
monetaria: o titular se compromete, expressa ou implicitamente no ambiente de padronizacao, a
licenciar sua tecnologia. Converter essa logica em poder de exclusdo irrestrito distorce o proprio
arranjo que tornou a tecnologia essencial ao padrao.

Da mesma forma, a auséncia de tutela inibitéria no contexto das SEPs ndo estimula o
hold-out. A suposta equivaléncia entre o risco de hold-up (decorrente da disponibilidade da
inibitoria) e o risco de hold-out (decorrente de sua supressdo) parte de uma premissa equivocada:
a de que, afastado o remédio, o implementador nada mais teria a perder além do valor que ja
deveria pagar em condi¢des normais de negociagao.

Essa leitura ignora que a indeniza¢do compativel com os termos FRAND ndo ¢ um
substituto neutro da tutela inibitéria, mas sim um mecanismo que, por si sd, ja é capaz de
gerar os incentivos necessarios ao cumprimento tempestivo da obrigacao de licenciar, na
medida em que deve incorporar os custos de transagdo, os juros, a corre¢do monetaria e dnus
sucumbenciais decorrentes da resisténcia injustificada do implementador. Nao ha, portanto,
um vacuo de consequéncias a estimular a inadimpléncia estratégica, mas sim um sistema de
remédios pecunidrios, um custo crescente e proporcional a duragiao e a ma-fé da recusa.

O problema do hold-up, ao contrario, é estrutural, decorrente da propria natureza
da SEP, cuja essencialidade técnica confere ao titular um poder de mercado artificial, apto a
converter a ameaga de exclusdo em instrumento de extragdo de valor muito além daquele que
resultaria de uma negociagdo em condigdes concorrenciais normais. Ja o comportamento do
implementador que atrasa ou resiste a celebrac¢ao do licenciamento, na auséncia desse remédio
extremo, permanece inteiramente sujeito ao controle jurisdicional por meio da fixagao judicial
de royalties FRAND, de modo que a recusa injustificada ndo lhe traz vantagem liquida alguma:
ele continuara obrigado a pagar o que era devido, acrescido dos consectarios da mora, multa e
outros remédios pecuniarios proprios.

A verdade é que apenas a tutela inibitéria é capaz de produzir um dano desproporcional e
irreversivel, ao passo que a tutela indenizatoria preserva a proporcionalidade entre a conduta do
implementador e a consequéncia juridica correspondente. Desse modo, o afastamento da tutela
inibitéria no contexto das SEPs ndo neutraliza artificialmente um incentivo para transferi-
lo ao polo contrario; ele apenas retira do sistema um remédio estruturalmente inadequado
e em descompasso com o sistema e os principios constitucionais que norteiam o direito da
propriedade intelectual.

Como ja referido, o processo civil brasileiro permite ao juiz moldar providéncias capazes
de assegurar o resultado pratico equivalente ao da tutela especifica (art. 497 do CPC) e, em
litigios de SEP, o resultado adequado claramente nao é a abstengdo do uso com a exclusio de
determinado agente do mercado, mas a preservacao do direito do titular de obter remuneragio
adequada pelo uso de sua tecnologia em condigdes compativeis com o compromisso FRAND.
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7 Conclusio

As patentes essenciais exigem uma leitura funcional do direito de exclusividade. O titular
conserva seu direito de propriedade industrial, seu direito a remuneragdo, bem como, ao fim e
ao cabo, o direito de impedir o uso da tecnologia por aquele que, deliberadamente, nao oferece
a contraprestacdo ja definida por 6rgéao jurisdicional como compativel com os termos FRAND,
inclusive como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Como
observado, quando a tecnologia patenteada é indispensavel a implementa¢ao de um padrao, a
tutela inibitoria tende a ser inadequada como remédio ordinario, porque pode transformar a
protecdo da invencao em poder de bloqueio de mercado.

A resposta juridicamente mais equilibrada é substituir a logica de exclusdo pela logica de
licenciamento remunerado. Em vez de impedir a comercializagao de produtos padronizados, o
Judiciario deve buscar assegurar o pagamento de royalties FRAND.

Essa solucdo preserva a propriedade industrial sem absolutiza-la. Respeita a Lei de
Propriedade Industrial, que condiciona a prote¢do por patentes em vista do interesse social e do
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico, conforme arts. 1° e 2° da Lei n° 9.279/1996, bem como
se harmoniza com a politica concorrencial brasileira, orientada pela livre concorréncia, fun¢ao
social da propriedade, defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do poder econémico, nos
termos da Lei n° 12.529/2011.

Ems sintese, nos casos de patentes essenciais, proteger a patente nao significa necessariamente
excluir o implementador. A légica tradicional da propriedade industrial, voltada a exclusividade
como mecanismo de apropriagdo do valor inventivo, encontra um limite natural quando a
patente se torna essencial ao cumprimento de um padrao tecnolégico adotado pelo mercado.
Nesse contexto, proteger adequadamente a propriedade industrial significa, antes de tudo,
garantir remuneragdo em termos FRAND, sem que isso comprometa a interoperabilidade, a
livre competi¢do e o acesso amplo ao mercado padronizado. A busca irrestrita pela exclusao
do implementador, por meio de medidas como o pedido de tutela inibitéria, pode inclusive
desvirtuar a prépria fun¢ao social da patente, transformando um instrumento de fomento a
inovacdo em ferramenta de bloqueio concorrencial.

Isso porque, em muitos casos, sdo justamente os implementadores que se revelam os
grandes motores da inovagdo tecnologica subsequente, ao incorporar tecnologias padronizadas
em produtos e servicos que ampliam sua difusao, viabilizam novas aplica¢des e retroalimentam
o proprio ecossistema de desenvolvimento tecnolégico. Assim, o equilibrio entre a protecao
conferida ao titular da patente essencial e a preservagdo da concorréncia e da inovagao a jusante
nao representa uma concessdo a propriedade industrial, mas sim a prépria condi¢do de sua
legitimidade nesse contexto especifico.
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