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Resumo
O presente trabalho busca contextualizar a préticgpatente troll a atuacdo empresarial

brasileira. Nesses termos, pretende-se aqui conhgefnir e conceituar tal fendmeno de
modo a confronta-lo com a legislacéao brasileiraesquopriedade intelectual e concorréncia
desleal. Especificamente, tendo em vista o0 requide aplicagdo industrial presente nos
artigos 8°, 9° e 15 da lei 9279/96, busca-se mpirgr tal instituto, perquirindo suas
limitacBes e propondo avancos. Como o estudo aqgpiopto envolve conceitos que ndo sao
exclusivamente da dogmatica juridica, sera nedesgdessupor o direito comercial em nova
perspectiva, que nado esta preocupado apenas coragalacao interna, conforme a teoria de
Paula A. Forgioni que entende o mercado como fenémmolieédrico. Em relacdo a
metodologia, propfe-se uma pesquisa qualitatiienda-se do método dedutivo de andlise
de conteudo, a fim de se construir uma rede armlite conceitos que permita explorar o
objeto de estudo.

Palavras-chave:Patente troll. Mercado. Aplicacao industrial.

Abstract
This paper aims to contextualize the practice ddtépt troll" in the Brazilian business

context. In these terms, we intend to define antceptualize this phenomenon in order to

compare it with the Brazilian legislation on inegdtual property and unfair competition.
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Specifically, in view of the requirement of induatrapplicability presents in Articles 8, 9 and
15 of Law 9279/96, we will re - interpret this iitgte, looking for its limitations and
improving it. As the proposal here involves conedpat are not exclusively of legal doctrine,
is necessary assume the commercial law througlvgeespective. This view isn’t concerned
only with internal regulation,of commercial law, tbwith Forgioni's theory, the market is
polyhedral phenomenon. Regarding methodology, vepgee a qualitative research, using
the deductive method of content analysis, in otddouild a network of analytical concepts
which will allow exploring the object of study.

Keywords: Patent troll. Market. Industrial Application.

1 INTRODUCAO

Passados dezoito anos da publicacdo da chamaddelL®iropriedade Industrial
(LPI), lei n® 9279/96, varios institutos juridicda propriedade intelectual continuam sem
uma aplicagdo suficientemente precisa na pratigaresarial nacional e muitas experiéncias
internacionais ainda nao foram objeto de analisesguisa no campo tedrico brasileiro.

Nesse contexto, 0 niumero de acdes referentes ac&mlde patentes cresceu 22%
nos Estados Unidos em 2011 frente 2010, sendosoigrento médio desde 1991 de 6,4% ao
ano, gracas a um problema bem conhecido naquelempas objeto de pouquissima pesquisa
na pratica nacional: gatente trof.

O termo ‘patent troll, conforme a fundacédeletronic Frontier Foundationé
utilizado para designar praticas comerciais e @SS nas quais as patentes sao utilizadas
como verdadeiras armas no meio negocial ao invélsudearem incentivar o processo de
criagcdo. Essa pratica comercial caracteriza-se pelapra de titulos de propriedade
intelectual, por exemplo, patentes de sociedadegremd@rias que estdo em dificuldade
financeira ou em processo de faléncia (que estdpreoesso de monetarizacao de seus bens)
para serem utilizadas em futuros litigios ou nemgi@s. De acordo com o sitio,

“Investopedia* a expresséo, de cunho pejorativo, se origina devideo, veiculado pelas

3 Trata-se de matéria informativa de Jodo Osério @doMveiculada no sitio Consultor Juridico em 16 de
setembro de 2012, “Contencioso de patentes é ugaaean constante crescimento”.

4 Disponivel emhttp://www.investopedia.com/terms/p/patent-trofh.as



empresas norte-americanas no inicio dos anos dk 498n de alertar para tal estratégia, que
é tida como anticoncorrencial, que se iniciava.

Tendo em vista que a empresa ameacada opta, naas vezes, pelo pagamento
dos royalties, buscando uma saida mais célergandwi os custos de um processo judicial, e
também, que tal prética € notoriamente anticonooiag prejudicando o desenvolvimento
tecnolégico e econbmico do pais, o presente trabakn buscar responder o seguinte
problema: considerando 0s casos anticoncorrenuoiaie-americanos e 0 0S requisitos para a
concessao de patentes brasileiros, como reconststitutos juridicos nacionais de modo a
prevenir tal pratica?

O trabalho busca atingir sua conclusao tendo commipsa metodoldgica o estudo
analitico da teoria do mercado como fendmeno patiédle Paula Forgioni, principalmente,
a partir da investigacao do requisito da aplicagéastrial do artigo 8°, 9° e artigo 15 da Lei
9279/96 para a concessio de patentes, pois, tal reqéisitmais eficaz no combate do troll
de patentes por combaté-lo em sua completude etugpigatica antitruste. Entretanto, para tal
estudo ndo basta uma interpretacdo puramentedegalinecessario um esforco discursivo de
reconstrucao dos elementos legais e constituciop@servem de baliza para tal instituto.

Cabe ressaltar ainda a vinculagdo do trabalho co@rupo de Trabalho de
Propriedade Intelectual do XXIII Encontro Naciodal Conselho Nacional de Pés-Graduacéao
em Direito e sua relevancia. patente troll enquanto préatica anticoncorrencial impacta
fortemente na economia e, principalmente, na irbwaglém, é claro, dos grandiosos custos
processuais - inclusive tempo e energia — retiraagorecursos do seu verdadeiro objeto, a
inovacdo (o investimento realizado em face detwott € 0o que se deixa de investir em
langamento de novos produtos e criacao de emprd@msputro lado, ndo foram encontrados
estudos cientificos que analisam o tema no contxtoresarial brasileiro, de modo que, o
presente trabalho ira analisar os limites do dirgiatrio, procurando uma solucdo para
fendbmeno que ainda se estrutura na dindmica jarfdicional.

Em relacdo a metodologia utilizada, pretende-séizeg uma pesquisa qualitativa

valendo-se do método de andlise do conteudo, gs& a partir dos objetivos tracados,

5 Art. 8% E patenteavel a invengdo que atenda aquisitos de novidade, atividade inventiva e apfica
industrial. (BRASIL, 1996)

Art. 9°: E patenteavel como modelo de utilidadebjet de uso pratico, ou parte deste, suscetivaptieacdo
industrial, que apresente nova forma ou disposig@eolvendo ato inventivo, que resulte em melhfunecional
no seu uso ou em sua fabricacdo. (BRASIL, 1996)

Art. 15. A invencdo e o modelo de utilidade séosterados suscetiveis de aplicacdo industrial quandsam
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo déstria. (BRASIL, 1996)



propde-se um estudo de textos tedricos e legaig, g construir um sistema analitico de
conceitos a serem aplicado na interpretacdo deeld?l Lei de Inovacdo Tecnoldgica (LIT).
Cabe ainda ressaltar que parte dos textos aqidadiils sdo informativos, ndo se tratando
propriamente de artigos cientificos, devido a atiséunle estudos tanto nacionais como
internacionais nesta area.

Em se tratando da estratégia empregada, comgposito é verificar esses referidos
tracos de significacdo tanto na legislacdo quaattearia, o procedimento de codificacdo se
consumara com a leitura e interpretacao dos téeg@ss e teoricos.

Em vista disso, o foco principal sera o contederite, uma vez que se tem em mira
extrair de todo o arcabouco tedrico e legislativaignificado ndo aparente dos limites
relativos a implementacédo da legislacdo da propdedntelectual (inovacaeersus patent
troll), sem se perder de vista a perspectiva necessamt@macionalizante do tema, dada a
bibliografia primordialmente norte-americana.

Quanto as técnicas de pesquisa, a opcdo somedee gav pela documentacdo
indireta, ou seja, a bibliografica e a documenitada vez que a base metodoldgica consiste na
analise de conteudo.

Levando-se em conta esse instrumental apresentatiese ainda de uma pesquisa
do tipo tedrico com carater francamente propositipois através da aplicagdo da
interpretacdo juridica, que se construird ao lodgotrabalho, a estrutura de protecdo da
patente, busca-se aprimorar a tutela juridica dentor tendo em vista seu papel no cenario
inovativo.

Por fim, importante informar que, para uma meltsiriduracéo didatica do presente
estudo, ele sera dividido em quatro partes. Inmasite, sera estruturado o referencial tedrico
acerca do mercado como fenémeno poliédrico; emssganda parte, sera feita a delimitacédo
da pratica do gatente troll, conceituacédo, impactos e dados encontrados dt&cgmorte-
americana; sera analisado no momento seguinte epeglvas nacionais através da
reinterpretacdo de institutos como aplicacdo imdstlicenca compulsoria, processo de
nulidade, litigancia de ma-fé e abuso de direiteegando-se, finalmente, a conclusao, onde

todo o abordado sera retomado com os resultadostados.

2 O DIREITO COMERCIAL E O MERCADO POLIEDRICO



O direito, no modo de producdo capitalista, harmend desenvolvimento das
relagbes de mercado. Isso quer dizer que o dicatoercial, por sua vez, ndo busca a
protecao de seus agentes singularmente consideradesim de suas relacoes.

Nesse cenario, propde Forgioni (2012) que o direitmercial seja visto para além
de seu viés individualista, sendo considerado ¢egtiacdo com o direito econémico. Assim,
ela busca demonstrar que a empresa, com suasigstratelementos, ndo sé esta inserida no
mercado, como faz parte de uma ordem econémiceesse sentido que deve ser analisada.

A autora, portanto, apresenta a trajetoria doitdireomercial — no Brasil e na
doutrina estrangeira — para comprovar que no atoatento de desenvolvimento desse ramo
do direito ndo basta que ele se valha apenas daipagdo interna da empresa, a qual deve
ser estudada como uma das protagonistas nas relegt@delecidas dentro do mercado.

Observa a autora que as modificacOes faticas;ipalmente a partir de meados dos
anos 1980, dentre as quais se destaca a despabZride empresas; o desmantelamento do
Estado e a criacdo das agéncias reguladoras; oaterab abuso de poder econdmico e da
concorréncia desleal, fazem com que a empresas aimeulada ao ato de comércio, tenha
superada essa Vvisdo estatica, acarretando um nguaso no direito comercial, vincula ao
econdmico.

Observa-se aqui a insuficiéncia da aplicacao aidatela empresa, visto que tal teoria
ignora que a empresa ndo existe sozinha, no atuéxdo historico, sendo necesséria a

observancia da dimensao dinamica da empresa, colmcad-orginoni:

Temos um nov@eriodo de evolucéo do direito comer¢iain que se supera a visdo
estatica de empresa para encara-la, também endisamica De um direito
medieval de classe, ligado a pessoa do mercadssap@s ao critério objetivo e
liberal dos atos de comércio e, finalmente, a daide de empresa. Urge estuda-la a
partir do pressuposto de que sua atividade son@mtentra funcdo econbmica,
razéo de ser, no mercado (FORGIONI, 2012, p.82).

As modificacdes do sistema institucional em quensere a empresa aponta para a
revitalizacdo do estudo do objeto do direito comagércom o deslocamento do seu eixo, a
consideracdo da empresa em sua perspectiva dinaohigga ao reconhecimento da
importancia assumida pelo mercado.

E nesse sentido que se faz mister a anélise deequa ser o mercado e, mais ainda,

a sua compreensao. Afirma Forgioni (2012, p.155%¢ gumercado € um “fendmeno

poliédrico’. Uno em sua existéncia, ndo pode sempreendido sendo quando encarado por
uma de suas facedptas interdependentes entrg, $so porque, assim como um cubo néo
se mantém com apenas cinco faces, o mercado taadygende de todos os seus perfis para

ser entendido corretamente.



Defende a autora que sdo quatro as dimensfGegeaendidveis ao fenbmeno do
mercado, quais sejam: econdmica, politica, sodiaiigica.

A face econdmica diz respeito, inicialmente, amml@nde as trocas comerciais eram
feitas, evoluindo para a propria ideia de relagieserciais. Essa dimenséao, portanto, trata do
mercado como urfocus fisico ou artificial, que proporciona o enconfooqual deve se dar
de forma regular) entre comprador e vendedor dedeteaminada economia.

O perfil politico dispde sobre o modo de alocadé@® recursos na sociedade, ou seja,
a politica como elemento determinante de qual papeércado desempenha na alocacéao de
recursos. Ha que se observar que o mercado na@miE@meio de organiza¢do dos recursos
na sociedade, ha varias correntes liberais eaunidit que buscam a legitimidade desse sistema
por uma logica de eficiéncia. Entretanto, o diredomo instrumento de implementacdo de
politicas publicas, também desempenha o seu papelogacdo de recursos, aliando-se ao
mercado e legitimando-o.

Tratando-se da faceta social, a autora analisap®mrtancia da funcéo social do
mercado, qual seja derivada das normas constiisiorpara que haja verdadeiro
desenvolvimento de toda a sociedade. As dimensilgga e econdmica do mercado se dao
nos limites trazidos pela dimensdo social; uma oy@z 0 mercado ja é concebido dentro
dessas fronteiras, ele somente pode se desendamto do seu perfil social, o qual reserva
ao direito uma outra funcdo além da ja explicitadeservacdo do sistema de producéo, a de
implementacdo de politicas publicas com o escopdaieconcrecdo aos objetivos sociais
constitucionalmente fixados, de onde se denota rdrale sobre a forca persuasiva do
mercado.

Nesse sentido, Forgioni (2012) apresenta a dinoepséica como a responsavel
pela regulacdo das relacbes entre 0s agentes, d® rmotrazer mais seguranca e
previsibilidade a elas. Trata-se do conjunto deragge principios que pautam o
comportamento dos agentes econdmicos, sem se dedgstacar a importancia dos usos e
costumes na relagdo empresarial. O perfil juridloomercado € o que funde suas quatro
faces, solidificando os demais perfis.

Assim, sdo os institutos juridicos que produzeeit@s econémicos, sendo ambos

expressdes da ordem juridica. Dessa forma, sakemtaoni (2012, p.186) que

0 mercado necessita de normas que o legitimem egalem: entre mercado e
direito, ndo existe um antes e um depois, mas umaparabilidade logica e
histérica. O mercado é, por definicdo, uma inst#ai econbmica e juridica ao
mesmo tempo, representado pelo seu estatuto jrid@mo tal caracterizado por
escolhas politicas.



O mercado, entdo, é uma ordem, porque se embasareportamentos calculaveis.
Tem-se, portanto, uma ordem juridica do mercadqual ele segue por meio de sua
normalidade, uniformidade e regularidade. Assiposgsivel que se preveja 0 comportamento
dos agentes inseridos nessa ordem, o que leva@wtante valor da seguranca juridica, o
gual, por sua vez, se reverte em um menor custsacsnal.

Essa ideia de ordem, ainda, leva ao entendimemtmefcado como instituicdo, no
sentido de um modelo de comportamento bastantelegmp com elevado grau de adesao
social (FORGIONI, 2012). Admitindo-se, o mercadessh forma, como uma instituicdo
social, reconhece-se que ele condiciona 0 compertiimdas pessoas e seus modelos de
relacdo. Tem-se hoje uma realidade social em qgde pode ser visto como mercadoria
destinada ao trafico.

Nesse contexto, a ordem juridica do mercado, moagui interessa, é resultado de
uma dindmica que comporta sua unidade na juncdmal@sas enddgenas e exdgenas ao
referido sistema. Ou seja, ela se compde numat@strae normas que emergem do
comportamento dos agentes econbmicos em juncéo areis, 0 que casa a pratica
mercantil, o direito estatal e a atividade jurisfgmicial no direito comercial.

Vé-se que a andlise da empresa como um conce@mdio dentro de um contexto
mercadoldgico, além de superar a teoria tradicidaampresa, que a tem de forma estanque,
apresenta sua relagdo com a ordem econdmica eaisasspoliticas que a balizam. E a partir
desse cenario, de mercado como ordem juridica @a\de um fenémeno poliédrico, que se
discute a propriedade intelectual, um instrumené d#senvolvimento econémico das
empresas, especialmente na figura gktentes troll e impacto que estas causam no sistema

de direito concorrencial em que se inserem.

2 OS CONTORNOS DAPATENTE TROLL

O presente capitulo tem por objetivo demonst@rceituar e apresentar dados sobre
as caracteristicas gatente trollnos Estados Unidos para que seja possivel coaftarom
o ordenamento juridico nacional. Importante reasajue ndo foram encontrados estudos

cientificos sobre o assunto e o debate no contezakileiro é inexistente.



De acordo com Jodo Osério de Melo, no sitio Coosuliridico, pode-se definir as
patentes trollcomo uma estratégia de negocio, pois se deswrfuamlidade da propriedade
intelectual denovacao na busca anticoncorrencial foyaltes

Conforme a General Patent Corporation (apud MEL@,2?, nos Estados Unidos,
apenas 4% de todos o0s casos na area de proprietieldetual chegam aos tribunais, pois a
maioria desses casos séo resolvidas em acordasroinam em julgamentos sumariog
mesmo sentido, tal instituicdo afirma quee 1995até 2011, o pagamento médio por danos, subiu
de US$ 1,9 milhdo para US$ 16,1 milh@eeluindo ai os ajustes inflacionaribs®) que os
casos depatentes troll que sdo por natureza as mais agressivas nagpdatiajuizamento de
acOes, praticamente dobraram desde 1995, em cogAparom as organizagdes que
efetivamente usam as patentes como um meio deg&odu

Ainda segundo a referida instituicdo, especificamen Estados Unidogeralmente
0 autor de uma acao na area de patentes é umdadiol uma pequena empresa, enquanto a
ré é uma grande corporaéadal caracteristica, afirma a instituicdo nortecdinana, deve-se
muito a tendéncia mundial de aumentar os valore®leendo contenciosos de protecao
intelectual com a entrada de grandes corporac@ta Aeea de inovacdo, destacadamente no
setor de tecnologia dmftware como Apple, Microsoft, Samsung entre outras.

Dan D’Ambrosid (2013) afirma que gsatentes trolisdo conhecidas na Casa Branca
como patente assertion entitis que triplicaram nos udltimos dois anos (2012 @120
aumentando sua representacao de 29% dos cas@2pae todos 0s processos.

A General Patent Corporation (apud MELO, 2012)nadirainda que, s Estados
Unidos, o contencioso geralmente produz os seguirgsultados: i) uma ordem judicial
como, por exemplo, uma medida liminar (o que é ndificil de ocorrer) obrigando o
“violador” da patente a interromper o seu uso rai¢acdo. Tal ato tem como escopo a
formulacdo de um acordo, tendo em vista que geepressao substancial sobre o “violador”
da patente, que além de sofrer pressao midiatcaefiseus clientes, fica desprovido de uma

fonte de receita com a comercializacdo do prodytardens de exclusdo, para o caso do

% Dado interessante trazido pelo mesmo estudo éagladenizacdes concedidas por jdris superarar2@m
vezes do que aquelas definidas por juizes (nimelats/os ao periodo de 2006 a 2011).

7 Conforme a General Patent Corporation, frequentéanars detentores de patentes ndo possuem recursos
financeiros suficientes para bancar um contencifato,que é compensado pelas compensacdes financgie
podem ser bastante atrativas. O que geralmenteeogesses casos, conforme a agéncia é a firmavdeaaia
cobrir os custos do contencioso, em troca de umgipacao no resultado financeiro do acordo oagko.

8 Disponivel emhttp://www.usatoday.com/story/money/business/201/3A/patent-trolls-demand-infringement-
fees/3511307/




“violador” ser uma entidade estrangeira e o pra@rie da patente uma "industria doméstica
operada com eficiéncia", quando sera possivel levacontencioso para Comissao
Internacional do Comércio (ITC kternational Trade Commissipnque pode elaborar algo
considerado como uma ordem de exclusdo (pois pwiteolador’ de importar, para os
Estados Unidos, produtos que se utilizem da patentdetentor); iii) indenizagéo por danos,
€ o proprio direito do detentor de ser indenizadla violagdo da patente, semelhante ao
regramento dos artigos 208 a 210 da Lei 9279i9pmediacio ou acordo para, por exemplo,
0 pagamento de royalties, que muitas vezes o supadador pode preferir para manter sua
estima no mercado.

Segundo &eneral Patent Corporation (apud MELO, 20B2naior parte dos casos
de violacdo de patentes nos Estados Unidos term@mamacordo (cerca de 4% de todos os
casos de disputas nas areas de patente e progrietthdstrial chegam efetivamente aos
tribunais), sendo que 70% das disputas relacionadaslacdo de patentes terminam em
acordo ap6s um ano do inicio do contencioso e datas partes ja terem gasto em torno de
US$ 1 milhdo no litigio.

Por sua vez, o sitio Migalndsia reportagemSurvey Patent Litigation Survey 2010:
na unexpected turninforma que o mercado do litigio de patentes esta bblido na pratica
econdmica americana. Citando estudo realizadoRr&dawaterhouseCoopers, informa o sitio

gue os ganhos com os litigios nesta area mantivaraanmédia de nove milhdes e trezentos

9 Art. 208: A indenizacdo sera determinada pelogfieins que o prejudicado teria auferido se a gidanao
tivesse ocorrido.

Art. 209: Fica ressalvado ao prejudicado o dirdédhaver perdas e danos em ressarcimento de pi®juiz
causados por atos de violacdo de direitos de magulie industrial e atos de concorréncia deslegbrédstos
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagdo aegscios alheios, a criar confusdo entre estabsetos
comerciais, industriais ou prestadores de sereig@ntre 0os produtos e servicos postos no comercio.

§ 1° Poder4 o juiz, nos autos da prépria acéo,@adta dano irreparavel ou de dificil reparag&tedminar
liminarmente a sustacdo da violacdo ou de ato guesgje, antes da citacao do réu, mediante, clag®ju
necessario, cau¢do em dinheiro ou garantia fid&jiass

§ 2° Nos casos de reproducéo ou de imitacéo flegtinmarca registrada, o juiz podera determirgareensao
de todas as mercadorias, produtos, objetos, endraagtiquetas e outros que contenham a marcctdsi ou
imitada.

Art. 210: Os lucros cessantes serdo determinadosp&rio mais favoravel ao prejudicado, dentse o
seguintes:

| - os beneficios que o prejudicado teria aufesd@ violagdo ndo tivesse ocorrido; ou

Il - os beneficios que foram auferidos pelo autowidlacédo do direito; ou

Il - a remuneracgdo que o autor da violacdo teaigopao titular do direito violado pela concessaama licenca
que Ihe permitisse legalmente explorar o bem.” (BRA 1996)

10 Disponivel enhttp://www.migalhas.com/mostra_noticia.aspx?cod-9P19



mil délares em 2009, média ndo muito inferior aonanédia ja registrada, em 2001, que foi
de dez milhdes e seiscentos mil dolares. Essa raéidido ano de 2009 foi impulsionada por
alguns casos especiais, como a indenizacdo detdezemoventa milhdes de ddlares que a
Inc.’s ganhou da Microsoft e a indenizacdo no vderum bilh&o e oitocentos milhdes de
dolares ganhos pela subsidiaria da Johnson & Johridentocor Ortho Biotech Inc. pela
violagdo da patente referente ao medicamento enteadenominado Humira pela Abbott
Laboratories.

Ainda conforme tal sitio, ponto fundamental noscuelgls dos danos é o
entendimento jurisprudencial do denominadmtire market value rule’que permite ao
reclamante demandar os danos de uma violagdo dpaterte de invencédo baseado no valor
total do bem no mercado ainda que a violagcdo paiantliga respeito a um pequeno
componente do bem em questdo. Uma importante dispedrrida em 2009 nos Estados
Unidos, ainda, foi a disputa entre Alcatel-Luceahtca a Microsoft: o juri de San Diego
entendeu que o sistema “date picker” do Microsafti@dk Calendario infringiu uma patente
da Alcatel-Lucent — a indenizacdo foi fixada eneérdos e cinquenta e oito milhdes de
dolares. Entre os principais argumentosentite market valuefoi utilizado pela autora que
requereu que 8% das vendas do Outlook, algo eno tden quinhentos e sessenta e um
milhdes de ddlares. A Microsoft, por sua vez, argotou que a recompensa nao poderia ser
superior a seis milhbes de ddélares porque a patmt@uestdo era responsavel por uma
pequena porcdo de todo o sistema do Outlook

J& Charles Dudn (2014), em texto informativo veiculado no sitioRtarbes, afirma
guequem se utiliza da pratica gatente trollndo tém nada a perder quando processa grandes
corporag@es por infracdo de patentes, até mesnue@s escritdrios de advocacia arcardo
com os custos do processo. A légica € semelhante @mvestimento na busca do retorno de
milhdes em royalties. Citando pesquisa realizada la pe organizacao
“PricewaterhouseCoopé€rgapud DUAN, 2013) afirma-se que a média de indagéio foi de

11 Conforme a Eletronic Frontier Foundatioh caso peculiar nos Estados Unidos é o da empresisys,
sociedade empresaria que ndo produz e ndo conmacilalquer produto, apenas desenvolve pequenos
aplicativos que séo utilizados em disputas judicidé tecnologia em aplicativos usualmente contrselaq
utilizados pela Google e Apple patentes. Afirma aasociacdo que € impossivel saber quantos aptisati
desenvolvidos por tal sociedade, mas pelo menossfiflo envolvidos em demandas judiciais. A Apple e a
Google estdo tentando reverter as patentes coreedilodsys, o que podera levar anos, segundo deE&di
ponto interessante tem-se com instrumentos dddegis brasileira utilizados contra o abuso de wimipraticas
anti-concorrenciais, como a licenca compulsérissua eficacia no caso dmatente trol] ponto que sera
posteriormente analisado). Enquanto isso, seushdalsedores de aplicativos terdo que enfrentar énos
dilema: ou conseguir uma licenca da Lodsys ou ween o medo de poder ser processado.

12 Charles Dwan ¢é o director Projeto de Reforna dmidi Publico de Patentes, instituicdo focada mditigas
publicas sobre patentes e na promocéo de inovacéaolbgica.



trés milhdes e oitocentos mil reais em 2012 e oc@sso nao gera perdas. Por outro lado, o
risco de se ser considerado um infrator é bastalite pois, conforme aAmerican
Intellectual Property Law Associatinos valores da indenizacdo variam entre seisseato
cinquenta mil dolares e sete milhdes e setecentosjaenta mil délare€m resumo, afirma

o reporter que para aqueles que se valepatinte trollestar em juizo devido a uma infragéo
de patentes é um jogo de ganhar ou ganhar.

3 A LPI E A PATENTE TROLL: ADEQUACAO A REALIDADE NO RMATIVA
NACIONAL

Dadas as caracteristicas da praticapante trollnos Estados Unidos e tendo em
mente a falta de pesquisa nesse campo no Bragia-8& o presente capitulo com as
seguintes indagacdes: como seria a subsuncdo derdtata na legislacdo nacional? E
também, as normas de protecdo contra tal pratiseficazes?

O sitio do Investopedia, afirma que um dos probkrmausadores de tal tipo de
pratica € a concessdo de patentes para pequenasdee, nem tdo revolucionarias, nos
Estados Unidos pelo érgéo norte-americano respehpéla concessao de patentesPatént
Office’. Alem disso, outro problema encontrado, segunditio, € que sao aceitas patentes
gque possuem descricdes muita amplas e bastants, \mgae permite aos trolls de patentes
ameacar seus concorrentes por violagao.

No contexto brasileiro, alguns institutos juridigmderiam ser utilizados no combate
de tal pratica e serdo aqui analisados. Na lei/@878de-se citar os processos de nulidade de

patentes® e a licenca compulséria (com relevancia para dicgaacido do Conselho

13 Art. 50: A nulidade da patente sera declarada migtmativamente quando:

I - ndo tiver sido atendido qualquer dos requiditgsiis;

Il - o relatério e as reivindica¢des ndo atendeserdisposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

Il - o objeto da patente se estenda além do cdoteld pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida quedalas formalidades essenciais, indispensaveia@sséao.
(BRASIL, 1996)

Art. 68: O titular ficara sujeito a ter a patenteehciada compulsoriamente se exercer os direigda d
decorrentes de forma abusiva, ou por meio delacpraabuso de poder econdmico, comprovado nos tedao
lei, por decis@o administrativa ou judicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licengca compulsériaa Indo exploracdo do objeto da patente no territinagileiro
por falta de fabricacdo ou fabricacdo incompletapdaduto, ou, ainda, a falta de uso integral docgsso
patenteado, ressalvados os casos de inviabilideoiedmica, quando serd admitida a importacdo; oudl
comercializagdo que nao satisfizer as necessidtde®rcado. (BRASIL, 1996)



Administrativo de Defesa Econbmica — CADE) e o ppequisito da aplicabilidade
industrial, sendo este o principal foco do presestado, tendo em vista a menor eficacia dos
outros meios. Por sua vez, as penalidades proéeseyaostas para os litigantes de ma-fé
devem ser observadas, visto que, em sua essémpeiterde trollé um problema que engloba
0 sistema processual.

Inicialmente, a licenga compulsoria poderia sersaerada um eficaz instituto de
combate a prética aqui analisada, uma vez quevsiargpara os casos de abuso de direito,
abuso de poder econémico, ndo exploracdo do otigepatente, comercializagdo insuficiente
e casos de emergéncia nacional e interesse pubiatosive, conforme o artigo 37, IV, a da
lei 12529 de 201, o CADE tem participacdo ativa nos casos de coéooia desleal e seria
mais um aliado nesse tipo de disputa.

Entretanto, ha que observar, por outro lado, odggroblema que é a velocidade do
agir dos trolls de patentes face a demora da resjpasa 0s casos de licenca compulséria,
pois além do tempo naturalmente dispendido no piowmnto, conforme o artigo 68,
paragrafo 5° da lei 9279/96, o processo da licengagpulsoria so pode ser proposto passados
trés anos da concesséao da patente.

Muitas vezes, conforme a pratica norte-americasacasos de patente troll sédo
marcados pela resolucdo em acordos pré-litigigeais, hA ameaca e o0 medo da afetacdo da
estima no mercado do suposto violador. Assim, posta da licenca compulsoéria ndo seria a
mais eficaz na solucdo imediata de tal problema, eficacia ocorreria em um momento
posterior para licenciar a patente utilizada cooovi

Da mesma forma, os processos administrativos ieigigl de nulidade de patentes
devem ser considerados ferramentas Uteis no coraliatdipo de abuso de direito. Contudo,
sofrem do mesmo tipo de empecilho encontrado je#ada compulsoéria, a demora de seu
deslinde. Apenas para se ter ideia, guardadadaemjas, conforme publicacdo do Instituto

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tal datle tem a meta de diminuir para 4 anos o

Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou isgerpublico, declarados em ato do Poder Executderal,
desde que o titular da patente ou seu licenciadcaténda a essa necessidade, podera ser conaislioficio,
licenca compulsoéria, temporaria e ndo exclusivaa @aexploragdo da patente, sem prejuizo dos alireiv
respectivo titular. (BRASIL, 1996)

LArt. 38: Sem prejuizo das penas cominadas no adesta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fau o
interesse publico geral, poderdo ser impostasgasrges penas, isolada ou cumulativamente:

IV - a recomendacgédo aos 6rgaos publicos competpatasgue:

a) seja concedida licenca compulséria de direitprdpriedade intelectual de titularidade do infratuando a
infracdo estiver relacionada ao uso desse dif@RASIL, 2011)



“backlod na analise dos pedidos de patentes. Ou sejeatatteristica ndo consegue reverter
a atuacao rapida e direta dos trolls de patente.

N&o menos importante, ainda, tem-se as penalidaaladitigancia de ma-fé e pelo
abuso do processo. Nesse sentido, os artigos 86eeséu paragrafo segundo do Cdédigo de
Processo Civil afirmam que responde por perdasnesdaquele que pleitear com ma-fé,
sendo a multa aplicada no valor de 1% sobre o w&arausa ou ainda, indenizagdo que sera
fixada em valor ndo superior a 20% sobre o valorcaasa. Ocorre que, conforme dado
demonstrado acima, apenas 4% dos casos de patmiteshegam ao judiciario, o que
demonstra que tais penalidades ndo séo suficiargelsicdo deste tipo de embate.

Restou apenas, a analise do requisito da aplicaciistrial, o qual, conforme os
artigos 8°, 9° e 15 da LPI, é um dos elementosssades para a concessdo de uma carta-
patente. Sua abordagem ao final ndo foi despr@bosgisto que se acredita ser esse um dos
instrumentos mais aptos a prevencao da préaticeotlalé patentes no Brasil. Entretanto, cabe
aqui ressaltar que uma aplicacdo puramente legaistsubsun¢cédo do caso a norma néo é
suficiente. Sera necessario ter em mente a furegiidadora do direito econémico e de sua
dindmica em face ao entendimento do mercado comonfeno poliédrico. Como sera
demonstrado na proxima sec¢do, o principal trunfoeilsterpretacdo da aplicacdo industrial
tem seu lugar no fato de atuar preventivamenteombate apatentes troll

4 PERSPECTIVAS PARA A PANTENTE TROLL EM FACE AO REQUISITO DE
APLICACAO INDUSTRIAL

Para a resolucdo de um problema como patiente trol) que envolve diversas areas
do conhecimento, como economia, direito processintitruste e propriedade industrial, néo
pode o aplicador do direito ficar preso a meradagiubsuntiva do caso a norma. Ha que se
entender que a aplicacdo juridica em um contexterdisciplinar exige um olhar
interpretativo e construtivo que demanda consiagra@encao a diferentes fatores.

Nesse cenario, h4 necessaria interlocucdo dogmablem analise com o marco
tedrico proposto. Forgioni (2012) traz o direiton@ycial para além de seu viés individualista,
sendo considerado em integragcdo com o direito ecmad Por estar inserido em um
fendmeno poliédrico, um caso patente trolldemanda uma anélise ndo apenas juridica, mas

que seja capaz de desvelar tal instituto tenddase sua atuacdo no mercado, o qual, por sua



vez, demanda atencdo a cada uma de suas facedefredentes, dado que o mercado
também depende de todos os seus perfis para sedatu corretamente.

Assim, 0s se analisar os casospadgentes trollha que se ter em mente que seu
reflexo no mercado influi em cada uma de suas fagpeais sejam, i) a econdmica, ii) a
politica, iii) a social e finalmente, a juridica.

A importancia de analisar o caso do patente trefise contexto, € que tal estudo
pressupbe a ordem juridica do mercado como resuligduma regulacdo dinédmica que
comporta sua unidade na juncado das normas endogemasgenas ao referido sistema. Isto
permite que o direito seja composto em uma esautleg normas que emergem do
comportamento dos agentes econémicos em juncdo areis, 0 que casa a pratica
mercantil, o direito estatal e a atividade jurigfaocial no direito comercial. Tal analise
dindmica do direito permitird que sua interpretaggja relacionada com a ordem econémica
e com as escolhas polititas

Tendo isso por base, propbe-se aqui as mudancassagias a pratica institucional
nacional, aprofundando-se o estudo do requisitoapbcacdo industrial, jA que sua
reinterpretacdo € o mecanismo mais eficaz no caamatroll de patentes.

Inicialmente, quanto ao trazido sobre o proces$mirastrativo de nulidade de
patentes e a licenca compulsoria, observa-se assidade de analise mais 4gil de tais
procedimentos. Apesar de ndo se caracterizarem @mnmecanismos mais eficazes no
combate dapatentes trolluma resposta mais célere dos érgaos envolvidld®e CADE —
poderia influir seriamente em processos judicigige, como sabido, geralmente séo levam
tempo até se findarem. A nulidade de uma cartaa@mteu seu licenciamento compulsério
representariam forte ameaca contra praticantggaate troll

Charles Duan (2014ropde que a solucao de tal pratica anticoncoraéperpassa
por alteracdo no direito processual, principalmegtanto as taxas pagas pela parte vencida
no litigio. O aumento do valor dessas taxas peimiéis vitimas deatentes trolluma boa
chance de combate contra patentes consideradass fracquestionavet§. No sistema
americano, a recente alteracdo proposta pelo Ser@dmm Hatch introduziu a Patent
Litigation Integrity Bil que confere as cortes judiciais discricionariezlgdra requisitar um

seguro, como uma vinculagéao, o que faz com queta pavolvida, nesses casos de patente,

15 Aqui importante relacdo pode ser feita com a igalitnorte-americana de superprotecdo conferida a
propriedade intelectual e o fendmeno processugbalante trol] no sentido de que, ao conceder protecao
indiscriminadamente preparou-se o cendrio pardajyeotecdo fosse levada a qualquer custo aasaib.

16 Segundo o autor, existem quatro propostas deafteriegislativa no Congresso Americano nessedsenti



honre sua obrigacdo de pagar as taxas. Tal obdgaefiundo o autor, faria com que 0s
demandantes em processospadgente trollpensassem duas vezes antes de explorarem de
forma agressiva o sistema judiciario e o suposiasor.

Para o sistema brasileiro, todavia, apesar deirser proposta interessante, pois a
patente troll é também um problema processual, aeres referentes a sucumbéncia,
litigancia de ma-fé e abuso de processo ndo sdoeoss mais eficazes no combate de tal
pratica comercial. Isso porque tais mecanismos di@erionados apenas aos litigios que
efetivamente chegam as cortes judiciais. E, cordoos dados ja apresentados, apenas 4%
dos casos dpatente trolichegam efetivamente ao poder judiciario.

Dessa forma, para resolucéo de tal problema isteptinar, o direito comercial
deve ser analisado em perspectiva dindmica derdra@otitexto de um mercado que é
multifacetado. Nesse sentido, tendo por base @ipahcaracteristica dpatente trol] qual
seja, ser um estado de ameaca que sequer cheglisa prdicial e administrativa, acredita-se
que a reinterpretacdo do requisito da aplicabibdadiustrial € a principal ferramenta do
combate dessa pratica no contexto brasileiro.

Assim, na analise de um pedido de patente, propdpie o0 técnico considere a
efetividade da aplicacéo industrial de tal pedidao basta, desta feita, a mera possibilidade
de se aplicar industrialmente a invencgéo objetpadente, sendo necessaria uma interpretacéo
mais rigorosa que investigue a real efetividade ossipilidade da industrializacdo da
invencao.

Tem-se, entdo, a necessidade de atuacdo por maimd estratégia repressiva as
patentes improdutivas, que deve ter seu foco noisikg patentario de aplicacédo industrial,
dado que, neste ponto, a atuacdo € preventivaar, due ndo serd possivel extinguir os
processos judiciais na area de patentes, até parguiéigantes podem estar de boa-fé. Mas a
analise mais restritiva do requisito de aplicahtid industrial permite que nao haja
proliferacdo de patentes registradas que ndo absesua funcdo no ordenamento juridico,
qual seja, uma propriedade concedida como consi#pdE0 aos investimentos empregados na
producdo do invento (e, observa-se que, tal atedgd® ser ainda maior nas patentes
concedidas para modelos de utilidade, eis queyiane ja é relativizada para a concesséo
deste tipo de patente, bastando meros melhoramgatasua concessao).

Tal proposta alinha-se com as caracteristicagatiente trollcaracterizando-se por
ser a mais plausivel, ja que, a atuacdo dos Orgawmgpetentes por gerir a propriedade
industrial tanto em ambito administrativo como emb#o judicial focam sua atencdo na

prevencdo da proliferacdo desta pratica antitrupte, se esgota principalmente fora das



arenas judiciais. A pratica proposta aliada aosamiemos atuantes no momento do conflito,
como nulidade de patentes, licencas compulsériase@nismos processuais, de maneira
conjunta, permitiriam que, em ambito nacional, @pedade industrial — especificamente as
patentes — cumprissem o compromisso estipuladditargnalmente para sua concessao, 0
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgieoomdmico do pais, conforme o artigo 5°,

inciso XXIX da Constituicdo da Republica.

5 CONCLUSAO

A revolucéo tecnoldgica proporcionada pela inforimagerou profundos efeitos na
duracdo dos processos relacionais humanos. Nesgzepiva, observa-se a necessidade do
direito comercial perceber-se como produto soeiapliando sua atuacao, antes fechada ao
seu regramento interno, para se interligar a outaweos do direito, destacando-se,
principalmente, sua conexdo com a légica do diegitmomico.

Assim, pensado dentro de um contexto de mercatiédpoo, o direito comercial
torna-se efetivamente apto a resolucéo de problearasterizados por serem um complexo
entroncamento de diversas areas do conhecimentartmjnaomo é o caso apresentado da
patente troll

No cenario brasileiro ndo foram encontrados quaisegstudos sobre tal pratica.
Assim, a proposta desse trabalho foi buscar subsgliexperiéncia norte-americana para que
a patente trollfosse, entdo, confrontada com os institutos jem&lnacionais, a fim de enredar
o direito patrio para lidar com tal situacéo.

Analisados os institutos de processos de nulidiedpatentes, licenca compulsoria,
mecanismos processuais de combate a litigancicéelé m abuso processual, percebeu-se que
estes ndo seriam os mais eficazes numa resposéeddes troll Tal conclusao, para os dois
primeiros institutos, deve-se ao fato de que esesandam um tempo bastante consideravel
para gerar efeitos, enquanto, por seu turnopatente troll segue um caminho de
desenvolvimento bastante célere. Em relacdo aossodobis institutos em questéo, aliado ao
fator temporal exposto esta a nogcédo de que pouluisTasos chegam efetivamente a fase
processual. Percebe-se, entretanto, que tal cé@uaclndo afasta a necessidade da atuacao
desses elementos, apenas vincula referida atuacaosgtuto apresentado nesse trabalho

como o principal foco de atividade para o combajga#entes troll a aplicagédo industrial.



A andlise do requisito de patenteabilidade que épécacdo industrial é
importantissima no deslinde de tal prética antiooencial, pois se trata de uma atuacdo
preventiva, no sentido de se impedir que patergeguais ndo cumpram sua funcao social
sejam concedidas. Assim, a proposta de reintegé@etaqui apresentada € no sentido de que,
na andlise de um pedido de patente, aquele a aeafin se limite apenas a conferir a
possibilidade da aplicacdo industrial abstratameseado necessario que efetivamente tal
aplicacdo industrial seja possivel no mercado. €)a, & fim de se evitar a concessao de
patentes que deem ensejo a ynatente trol] faz-se mister a analise do requisito de aplicacao
industrial num cenario de competitividade abalizadoum mercado que é, a0 mesmo tempo,
econdmico, politico, social e, principalmente,dic®.

Ressalta-se, por fim, que em tempos em que a d&cwkerca do custo-beneficio da
protecdo concedida pela propriedade industrialesst&oga como nunca antes, pensar o caso

dapatente trollno Brasil, € reestruturar a prépria funcéo sabieinvento.
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